REGISZTRACIOS DONTNOK DONTESE

a rothmans.hu domain targydban indult eljarasban

Iron & Smith Vagyonkezel§ Korlatolt Felel6sségl Tarsasdg (2111 Szada, Ipari park ut 6., képviseli Kocsis
M. Tamas ligyvéd) KérelmezG altal a Rothmans of Pall Mall Limited (Zaehlerweg 4 6300 Zug, Svajc,
képviseli Hegymegi-Barakonyi és Tarsa Baker & McKenzie Ugyvédi Iroda) Kérelmezett ellen a
rothmans.hu domain név targyaban indult alternativ vitarendezési eljarasban a Regisztracids Dontnok
meghozta az alabbi

DONTEST

A Regisztracios Dontnok a rothmans.hu domain Kérelmezett6l torténé atruhazasra iranyuld kérelmet
alaptalannak taldlja, ezért azt elutasitja.

Indoklas
1. Kérelem

Az Iron & Smith Vagyonkezel6 Korlatolt FelelGsségl Tarsasag Kérelmez6 a 2019. november 19.-i
els6bbségi nappal rendelkez6, 231363 lajstromszamu “Rothmans” bejegyzett magyar szévédjegyhez,
tovabba a 2020. majus 18.-i els6bbségi napppal rendelkez8, 018241526 lajstromszamu “Rothmans”
bejegyzett eurdpai unids szoévédjegyhez fiz6d6 jogara alapitva terjesztette el a kérelmét, hivatkozva
a Védjegyek és a kérelmezett Domain név egyezGségére.

Kérelmez6 a fenti ,Kordbbi Védjegyek” jogosultja, amelyek hasznalatdra Magyarorszag és az Eurdpai
Unidé tagorszagai tekintetében teljes mértékben jogosult, amely haszndlati jogot a magyar
védjegytorvény, illetve az Eurdpai Unids Védjegyrendelet vonatkozé rendelkezései alapozzak meg.

Kérelmez6 allaspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet a Regisztracios Dontnok eljarasi
szabdlyzatanak ( a tovabbiakban: RDSZ) 31. b) pont ii) alpontja szerint rosszhiszem(ien hasznalja, mivel
a domain szerinti weboldalon tobb éve semmilyen tartalom nem taldlhaté. A Kérelmezett — azon tul —
hogy a fenntartasra vonatkozé éves dijat befizeti — a domaint egyaltalan nem hasznalja. Kérelmezé
szerint kétség nélkul megallapithatd, hogy ez a helyzet tébb éve fennall, ebbdl kovetkezéen
megallapithato az is, hogy a domaint a delegdlds id6pontjatdl szamitott legaldbb két éven keresztil a
Kérelmezett nem hasznalta megfelel6 mdédon, mivel azt egyaltalan nem is haszndlta.

KérelmezG6 arra vonatkozéan nem tett el6adas, hogy a Kérelmezettnek miért nem fliz6dik joga vagy
jogos érdeke a domain névhez.

Kérelmez6 az RDSZ 29.b.) pontjara alapitva kérte a domain név Kérelmezettdl torténd atruhazasat.
Kérelmez6 egyszemélyes dontnoki eljarast kért.

Kérelmezs a kérelemhez csatolta a két védjegy lajstromkivonatdt, valamint ligyvédi meghatalmazdasat.



2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében el6adta, hogy a jogosultja tobbek kdzott a 459227 lajstromszamu
"Rothmans" bejegyzett nemzetkozi abrds védjegynek (els6bbségi napja: 1981. februar 5.), a 487840
lajstromszamu "ROTHMANS" bejegyzett nemzetkozi abras védjegynek (els6bbségi napja: 1984.
szeptember 26.), a 124968 lajstromszamu "ROTHMANS" bejegyzett magyar szévédjegynek (els6bbségi
napja: 1985. janudr 14.), a 000218412 lajstromszamu "ROTHMANS" bejegyzett eurdpai unids
szovédjegynek (els6bbségi napja: 1996. aprilis 1.), a 000218446 lajstromszamu "ROTHMANS"
bejegyzett eurdpai unids abrds védjegynek (els6bbségi napja: 1996. aprilis 1.), valamint a 764519
lajstromszamu "Rothmans" bejegyzett nemzetkozi dbras védjegynek (elsGbbségi napja: 2001.
augusztus 16.) (a hat védjegy a tovabbiakban egylttesen: "Korabbi Védjegyek"). A védjegyek koziil
kett6 szovédjegy, amelyek teljesen megegyeznek a kérelmezett domain névvel.

Kérelmezett a domain névvel megegyez6 névvel évtizedekkel a kérelemrdl valé értesités el6tt kezdett
el arulni és arul a mai napig cigarettat vilagszerte, igy Magyarorszdgon is. A Kordbbi Védjegyek
johirnevét és tényleges hasznalatdt igazolja a Google keresémotoraban elvégzett, csatolt keresése is.

Kérelmezett cégnevének (kereskedelmi nevének) része a domain név, amely kereskedelmi név
Magyarorszagon széles korben ismert, kdzismert, amit a Google keresémotoraban elvégzett, csatolt
keresés is bizonyit.

Kérelmez6 Kordbbi Védjegyeinek bejegyzettsége a domain név hasznalatat torvényessé és egyben
tisztességessé teszi. Ez fogalmilag kizarja az internetes felhasznalok megtévesztésére torekvést is.
Kérelmezett nem szandékozik tovabbértékesiteni a domain nevet.

Kérelmez6 rdmutatott, hogy mivel a Kérelmezé a védjegyeit csupdn néhany hdnapja jelentette be, és
a j6éhir megszerzéséhez tobb éves kiterjedt haszndlat sziikséges, a Kérelmez6 védjegyei nem jéhirdek,
ezért a domain név Kérelmezett altali haszndlata nem sérti azok johirnevét sem.

Mivel a Kérelmezett domain névhez f(iz6d6 jogat vagy jogos érdekét a vagylagos feltételek kdzil mar
egynek a megvaldsulasa is megalapozza, igy Kérelmezett egyértelmUien jogosult a név hasznalatara.

Kérelmezett domain haszndlata tovabba nem lehet rosszhiszem(, mivel egyértelm(ien megallapithato,
hogy jogosult a név hasznalatdra. Kérelmezett szerint Kérelmezé félreértelmezte a rosszhiszem(iség
RDSZ szerinti fennallasat.

A rosszhiszem(iségnek a domain név igénylésekor kell fennallnia, ugyanis a rosszhiszem{(iség feltétele
az, hogy "a domain nevet abbdl a célbdl igényelték, hogy megakaddlyozzak, hogy a név haszndlatara
jogosult az érintett nevet egy annak megfelel6 domain névben felhasznalja". Bar a Kérelmezé
semmilyen bizonyitékkal nem tdmasztotta ald a Kérelmezett rosszhiszem(iségét, tekintettel arra, hogy
a Kérelmezett a domain nevet 2005. marcius 18-4n igényelte, tébb mint hét évvel azeldtt, hogy a
Kérelmez6 megalakult volna, egyértelmd, hogy nem igényelhette abbdl a célbdl, hogy a Kérelmezét
megakaddlyozza a domain név jogos hasznalataban. Tovabbd, mivel a név haszndlatara egyébként is a
Kérelmezett jogosult, ezért fel sem mertlhet a név hasznalatdra jogosult (mas) személy akadalyozasa.
A két éves nem-haszndlati idGszak a célzatos magatartas mellett csak egy tovabbi feltétele lenne a
rosszhiszem(iség igazolasanak. Végiil, a Kérelmez6 nem lehet a név hasznalatdra jogosult, mert a jogat,
jogos érdekét megalapozé védjegyeit a domain név regisztraldsa utdn tobb mint tizennégy évvel,



illet6leg a legutdbbi Koradbbi Védjegy bejelentése utan tébb mint tizenkilenc évvel késébb igényelte és
lajstromoztatta.

Kérelmezett csatolta a védjegyek lajstromkivonatait, valamint ligyvédi meghatalmazasat.

3. Kérelmezd észrevétele

Kérelmez6 a Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételében elsGdlegesen az (igyvédi
meghatalmazas alakisagat kifogdsolta, mely szerint a meghatalmazast a Kérelmezett képviselGjeként
egy megbizott lUgyvéd (Authorised Attorney), Stuart Paul Aitchison latta el aldirdsdval Londonban.
Vagyis megallapithatd, hogy a becsatolt ligyvédi meghatalmazast nem a Kérelmezett, egy svajci cég
irta ald. Megdllapithaté tovabba, hogy a Kérelmezett a megbizott londoni ligyvéd képviseleti jogat
igazolé dokumentumot nem csatolt. A fentiek alapjan alldspontja szerint a Kérelmezett jogi képviselGje
nem nyujtott be érvényes ligyvédi meghatalmazast, vagyis a jogi képviselGje a képviseleti jogosultsagat
nem igazolta, ezért a benyujtott nyilatkozata ténylegesen nem vehet6 figyelembe.

Megjegyezte tovabba, hogy a Kérelmezett altal a domain névvel kapcsolatban becsatolt
lajstromkivonatokon, valamint a Kérelmezett jogi képviselSje részére adott meghatalmazason, illetve
a Kérelmezett, mint domain hasznalé regisztralt adatai k6zott (a székhely tekintetében) eltérés van.

Kérelemd hivatkozott a dokumentumokkal igazolt, érvényesen fenndllé védjegyoltalmaira, melyek
alapjan a domain nevet képez6 megjeldlés haszndlati jogaval jogszerlien rendelkezik. Kérelmez6 nem
vitatja jelen eljarasban a Kérelmezettnek a , Rothmans” megjel6lésre vonatkozé védjegyoltalmat,
pusztan azt dllitja, hogy egyrészt a Kérelmezének is bejegyzett védjegyei vannak a ,,rothmans” szdra,
masrészt pedig azt, hogy a Kérelmezett egydltaldn nem haszndlja a domaint évek 6ta, s ezaltal
rosszhiszem(en elzarja az ugyanazon szdéelemre vonatkozé mas védjegyjogosultat (jelen esetben
Kérelmez6t) attdl, hogy a védjegyéhez fliz6d6 hasznalati jogosultsagot oly médon gyakorolja, hogy a
vonatkozdé domaint 6 hasznalja. A Kérelmezett javdra delegalt domain a védjegyoltalom alatt allo
megjelolésnek a Kérelmezs, mint jogosult altali hasznalata lehetGségét korlatozza, konkrétan a domain
névként torténé haszndlat akaddlyozasat jelenti. Ezzel a Kérelmezett a Kérelmez6 elzarja attdl, hogy
tevékenységével 0sszefliggésben a domain név alatt tartalmat tegyen kézzé. Mindezt a Kérelmezett
ugy teszi, hogy a domain név szabalyszer(i haszndlatat tartés jelleggel huzamos ideje nem folytatja, a
részére delegalt domain név alatt évek 6ta semmilyen tartalomszolgaltatds nem érhet§ el.

Kérelmez6 szerint azon polgari jogi alapvelv, hogy jogvédelemben kizarélag a johiszemd,
rendeltetésszer(i joggyakorlas részesiilhet, erre az ligyre is alkalmazandd. A domain név - tényleges
tartalomszolgaltatds nélkili huzamos idejl - blokkoldsa egy masik védjegyjogosulttal szemben azonban
egyértelmdlen nem ilyennek mingsiil.

Kérelmez6 vitatja a Kérelmezett azon megdllapitasat, miszerint a rosszhiszem(iség megallapitasanak
el6feltétele, hogy annak az igénylés id6pontjaban kellene fennallnia, hiszen az RDSZ-bél egyértelm(ien
megallapithatd, hogy a rosszhiszem(iség haszndlattal, a jelen Gigyben egész pontosan nemhasznalattal
is megvaldsithatd. Habar az RDSZ 33.a ii pont a rosszhiszem(iség bizonyithatdsagat abban az esetben



vélelmezi, ha a domain nevet a delegdlds id6pontjatél szamitott legalabb két éven keresztiil nem
hasznaltak megfelel6 mddon, ebbdl nem kovetkezik, hogy a rosszhiszem(iség csak és kizardlag akkor
lenne megdllapithatd, ha a nem megfelel6 hasznalat, azaz konkrétan a haszndlat hidnya és a jogosult
haszndlatban vald korlatozasa csak ezen id6tartam alatt valdsul meg.

Kérelmez6 ramutatott, hogy Kérelmezett arra vonatkozéan nem nyilatkozott és azt semmilyen médon
nem is igazolta, hogy a domain nevet valaha (igy tobbek kozott a delegalds id6pontjatdl szamitott
legalabb két éven keresztiil) egyaltalan megfelel6 mddon hasznalta volna. Kérelmez8 analégiaként a
védjegyek haszndlat hidnya miatti torlési lehet6ségét hivta fel a 1997. évi XI. tv. 34.§-ra hivatkozassal.
A fenti jogszabalyhelyet analdgiaként alkalmazva, semmi nem indokolja, hogy a domainekre
vonatkozdéan ne lehetne hasonlé mddon a domain haszndlati jogosultsagat egy rosszhiszem(
nemhaszndld tekintetében visszavonni. Kilénésen igaz ez a jelen esetre, amelyben a Kérelmezett
hosszU évek 6ta ténylegesen nem haszndlja a domaint, illetve amelyre vonatkozéan a Kérelmezett
ténylgesen még azt sem igazolta, hogy azt egyadltalan, barmikor is hasznalta volna.

Kérelmez6 az eredeti kérelmét teljes mértékben fenntartva, kérte a domain delegaldsanak
visszavonasat illetve a hasznalati jog részére torténd atruhazasat.

4. Dontés indoklasa

A Regisztracids Dontnok Eljarasi Szabalyzata (a tovabbiakban: RDSZ) 27. pontja alapjan a Regisztracios
Dontnok a Kérelmez6 és Kérelmezett irdsbeli el6terjesztései, az Interneten taldlhatd és nyilvdnosan
elérhetd, valamint a Nyilvantarté altal vezetett nyilvantartasban szerepl6 adatok és a RDSZ szabdlyai
alapjan hozta meg dontését.

E korben a Dontnok rdmutat arra, hogy bar a Kérelmez§ kifogasolta a Kérelmezett altal csatolt Gigyvédi
meghatalmazas megfelelségét, a Regisztraciés Dontnok azt elfogadta, mivel az érdemi védekezésben
el6adottak egyértelmilen a Kérelmezett képviseletében lettek el6terjesztve, tovabba az alternativ
vitarendezés jellegére tekintettel a képviseleti jogok vizsgalata nem kap akkora hangsulyt mint egy
polgari peres eljaras keretében.

Ugyanakkor azt is sziikséges leszogezni, hogy a Regisztraciés Dontnok a felek el6adasat minden
esetben az adatbazisokbdl ellendrzi, tehat a Kérelmezett érdemi védekezésétdl fliggetlendl is
megallapitotta volna azokat a tényeket, amelyek a déntése meghozataldhoz vezettek.

A RDSZ 29. pontja szerint ,[a] Regisztraciés Dontndk a domain név visszavondasat vagy a Kérelmezd
javdra torténd atruhazasat rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy
megtévesztéen hasonlit egy olyan névhez, amely a Kérelmez§ javara valamely hatdlyos magyar vagy
kozOsségi jog altal védett név, vagy amelynek haszndlatdra a Kérelmezé valamely magyar vagy
kozOsségi jogszabaly alapjan jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkiil igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fliz6dne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszem(en igényelte vagy annak felhaszndldsa rosszhiszemden toérténik.”



4.1. Kérelmez8 névhasznalati joga

A Regisztraciés Dontndk a Szabalyzat 29. pontjaban foglaltak alapjan valamennyi eljarasban elGszor is
azt vizsgalja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmezs javara valamely magyar vagy kozosségi
jogszabaly alapjan védett név-e, vagy hogy az adott név hasznalatara a Kérelmez§6 jogosult-e valamely
jogszabaly alapjan (az adott korben kizardlagos jelleggel).

A Kérelmez6 a javara fennallé védjegyoltalmakra alapitotta névhasznalati jogat, melyek igazoldsara
csatolta a védjegyek lajstromkivonatat is. Az eljaré Dontnok ellenGrizte a vonatkozd adatbazisokban a
védjegyoltalmak fenndllasat, és megallapitotta, hogy a Kérelmez6 javara mind nemzeti, mind k6zosség
érvényes védjegyoltalom all fenn a 3. druosztalyra vonatkozdan.

Kérelmez6 RDSZ 29. pontjaban foglaltak szerinti névhasznalati joga tehat megallapithato.

4.2. Kérelmezett névhasznalati joga vagy jogos érdeke

A Kérelmez6 javara fenndllé névhasznalati jog megallapitdsat kovetSen a Regisztracids Dontndknek azt
kell megvizsgalnia, hogy a Kérelmezett javara megallapithaté-e a domain névvel kapcsolatban
névhaszndlati jog vagy arra vonatkozd jogos érdek.

Kérelmezett szamos sz6 és abras védjeggyel is rendelkezik a ,,ROTHMANS” megjeldlésre, melyek kozdl
hat lajstromkivonatot is csatolt. A lajstromozott védjegyeken tul a Kérelmezett cégnevének is
dominans eleme a ROTHMANS kifejezés, valamint kézismert kereskedelemi neve is.

Mindezek alapjan a Kérelmezett javara egyértelmiien megdllapithatd a névhaszndlati jog a kérelmezett
domain név vonatkozasaban.

Mivel a név haszndlatara vonatkozd jogos érdek vizsgalata csak abban az esetben relevans, ha a
Kérelmezett javara névhasznalati jog nem allapithaté meg, igy a Dontndk mell6zte a névhasznalatra
vonatkozo jogos érdek vizsgalatat.

4.3. Kérelmezett rosszhiszem(isége

A Kérelmezd érdekes kérdést vetett fel, amikor hatarozottan azt az allaspontot vezette el6, hogy az
adott domain név két vagy tobb éven keresztili hasznalatanak elmulasztdsa megvaldsitja a
rosszhiszemd domain hasznalatot.

A RDSZ vonatkozé pontja igy szél:

31. A domain név igénylésével vagy hasznalataval kapcsolatos rosszhiszem(iség abban az esetben
bizonyithatd, ha:

¢ b) a domain nevet abbdl a célbdl igényelték, hogy megakadalyozzak, hogy a név hasznalatara jogosult
az érintett nevet egy annak megfelel6 domain névben felhasznalja, feltéve, hogy:

o0 i. a Kérelmezett ilyen jellegli magatartdsa bizonyithaté; vagy



o ii. a domain nevet a delegalas id6pontjatél szamitott legaldbb két éven keresztil nem hasznaltak
megfelel6 mddon;

Az idézett rendelkezés helyes értelmezése szerint az adott pont alapjan a rosszhiszem(ség abban az
esetben dllapithaté meg, ha a domain név igénylésének célja a név haszndlatara jogosult
megakaddlyozdsa volt abban, hogy azt annak megfelel6 domain névben hasznalja, és ezt azzal (is) lehet
bizonyitani, hogy az adott domain nevet az igénylést6l szamitott legaldbb két éven at nem hasznaltak.

A Kérelmezett altal csatolt védjegy lajstromkivonatok joval, majd harom évtizeddel is korabbi (mar
1981-es) jogosultsagot igazolnak a Kérelmezett részére a ROTHMANS megjel6lés hasznalatara, mint a
KérelmezG védjegyei. A domain nevet a Kérelmezett 2005-ben regisztralta, mig Kérelmez6 cég 2012.-
ben létesilt, és a ROTHMANS megjel6lés hasznalatara is elGszor csak 2019. évben szerzett jogot.
Ennélfogva 14 évvel korabban nyilvdnvaléan nem lehetett olyan célja a Kérelmezettnek, hogy
Kérelmez6t megakaddlyozza a Rothmans megjel6lés domain névként torténd hasznalataban. Mivel a
f6 feltétel nem allapithatdé meg, igy a haszndlat két évet meghaladé elmulasztasara dnmagaban
rosszhiszem(iség nem alapithato.

Kizart tovabba a rosszhiszem(i domain hasznalat megallapitasa arra tekintettel is, hogy a Kérelmezett
rendelkezik a domain névre fenndlléd névhasznalati joggal, mégpedig az joval kordbban keletkezett,
mint a Kérelmezd névhasznalati joga.

A domain egy olyan vagyoni értékd jog, amely az adott névtérben, jelen esetben a .hu alatti névtérben,
az adott név haszndlatara kizdrdlagosan jogositja fel azt a személyt, aki részére azt delegdltdk.
Amennyiben masnak nincs kizardélagos, vagy mast megel6z6 joga az adott névre, akkor a ,first come
first served” elve szerint az valik jogosulttd a hasznalatra, aki azt el6bb igényelte. Kés6bb szerzett
névhaszndlati jogra alapitva mar johiszemlen kordbban megszerzett jogot visszavonni rendszerint
nem lehet. Jelen esetben tovabba kiilondsen nincs arra mdéd, hogy a Kérelmez6t joval kordabban
megel6z6en jogot szerzett Kérelmezettdl keriiljon visszavonasra a domain név.

Onmagéban tehat az a tény, hogy egy adott domain név alatt a domain hasznalé nem tart fenn
weboldalt, nem alapozza meg, hogy a jogszerlien megszerzett vagyoni értékd jogatdl barmilyen eljaras
keretében megfoszthassak.

A DOntnok tovabba megjegyzi, hogy éppen a Kérelmez6 részérél kérdéses, hogy johiszem(-e az
eljarasa, amikor a nagyon régota kereskedelmi névként kozismert, johirnevet élvezé kérelmezetti
védjegyekkel azonos megjel6lésre szerzett védjegyoltalomra hivatkozva prébdlja megszerezni a
domain nevet. Kérelmez6 egyaltaldn nem volt elzarva attdl, és a gondos eljaras alapjan meg is kellett
volna tennie, hogy ellenérizze a védjegy és a domain adatbazist, és olyan megjeldlést valasszon,
amelyre masnak nem all fenn domain hasznalati joga.



4.4, Osszegzés

Mivel a Kérelmezett javdra a domain név hasznalatdval kapcsolatos névhasznalati jog egyrészt a javara
lajstromozott szdmos védjegy, masrészt cégneve és kereskedelmi neve alapjan is megallapithatd,
tovabba a Kérelmezett terhére nem allapithatd meg rosszhiszemd(ség, igy az RDESZ 29. pontjaban
foglalt feltételek nem allnak fenn, és a kérelmet el kell utasitani.

A Regisztraciés Dontnok a jelen dontést megkildi a Kérelmezének, a Kérelmezettnek és a
Nyilvantarténak azzal, hogy a domain névhez a nyilvantartdsban feljegyzett atruhdzas korlatozast a
Nyilvantarté szlintesse meg.

Budapest, 2021. februar 19.
Dr. Mayer Erika

Regisztraciés Dontnok



