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A TORVENYSZEK ITELETE (els6 tanécs)

2017. julius 18.*

»Eurépai unids védjegy — Felszolaldsi eljaras — A BYRON eurdpai unids abras védjegy bejelentése —
A korabbi lajstromozatlan BYRON védjegy — Viszonylagos kizaré ok — A 207/2009/EK rendelet
8. cikkének (4) bekezdése — A common law szerinti jellegbitorlasi keresetre (action for passing off)
vonatkoz6 szabalyrendszer — »Goodwill« — A korabbi jog megszerzésére és folyamatos fenndllasara
vonatkozé bizonyiték”
A T-45/16. sz. tigyben,

Nelson Alfonso Egiied (lakéhelye: Madrid [Spanyolorszdg], képviselii N. Ferndndez
Fernandez-Pacheco tigyvéd)

felperesnek

az Eurdpai Unid Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviseli: J. Ivanauskas, meghatalmazotti
mindségben)

alperes ellen,

a masik fél az EUIPO fellebbezési tanicsa el6tti eljardsban:
a Jackson Family Farms LLC (székhelye: Santa Rosa, Kalifornia [Amerikai Egyesiilt Allamok]),
az EUIPO masodik fellebbezési tanacsanak a Jackson Family Farms és az N. Alfonso Egiied kozotti
felszdlalasi eljarassal kapcsolatban 2015. november 16-dn hozott hatirozata (R 822/2015-2. sz. iigy)
ellen benyujtott keresete targyaban,

A TORVENYSZEK (els6 tanics),
tagjai: 1. Pelikdnova elndk, V. Valanéius és U. Oberg (el6add) birak,
hivatalvezeté: E. Coulon,
tekintettel a Torvényszék Hivataldhoz 2016. februar 1-jén benyujtott keresetlevélre,

tekintettel a Torvényszék Hivataldhoz 2016. aprilis 1-jén benyujtott valaszbeadvanyra,

tekintettel a Torvényszéknek a felekhez intézett irdsbeli kérdésére, és a Torvényszék Hivatalahoz 2017.
februar 14-én és 15-én benyujtott, ezen kérdésekre adott valaszokra,

* Az eljaras nyelve: angol.
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tekintettel arra, hogy a felperes és az alperes az eljards irasbeli szakaszdnak befejezésérdl valé értesitést
kovet6 harom hetes hatdridén belill nem kérte targyalas tartasat, és mivel ennek nyoman a
Torvényszék — a Torvényszék eljardsi szabdlyzata 106. cikkének (3) bekezdése alapjan — tugy
hatarozott, hogy a keresetrdl az eljards szdbeli szakaszanak mell6zésével hataroz,

meghozta a kovetkezd

itéletet

A jelen tigy azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
egy fellebbezéssel megtamadott hatdrozatban helyesen allapitotta-e meg azt, hogy a Nagy-Britannia és
Eszak-Irorszag Egyesiilt Kiralysaganak joga — feltételezett médon — lehetévé teszi valamely eurdpai
uniés védjegy lajstromozasa ellen felszolalo fél szamara azt, hogy kérje a kés6bbi védjegy hasznalatatdl
val6 eltiltast az Egyesiilt Kirdlysag birdsagai el6tt, a megjelolés bitorldsara alapitott keresettel (passing
off). Az tigy tobbek kozott felveti azt a kérdést, hogy mi tekintendé a korabbi jog — jelen esetben a
»goodwill” (tigyfélkort vonzé erd) — megszerzésének és folyamatos fenndlldsdnak értékelése
szempontjabdl relevans idépontnak.

A jogyvita el6zményei

2012. janudr 23-dn a felperes, Nelson Alfonso Egiied, eurdpai unids védjegy lajstromozasa iranti
kérelmet terjesztett el6 az EUIPO-ndl, az eurdpai uniés védjegyr6l szols, 2009. februar 26-i
207/2009/EK rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.) alapjan.

A lajstromoztatni kivant védjegy az alabbi abras megjeldlés volt:

A védjegybejelentést — tobbek kozott — a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatasok nemzetkozi
osztalyozdsara vonatkozd, feliilvizsgalt és mddositott, 1957. janius 15-i Nizzai Megallapodas szerinti
33. osztalyba tartoz6 aruk vonatkozasaban tették, amelyek ezen osztily tekintetében az alabbi leirasnak
felelnek meg: ,Borok és alkoholtartalmu italok (a sorok kivételével)”.

Az eurdpai uniés védjegybejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 2012. marcius 21-i 56/2012. szdmdaban
hirdették meg.
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2012. junius 21-én az amerikai jog hatdlya ald tartozé Jackson Family Farms LLC felszélalast nyujtott
be a 207/2009 rendelet 41. cikke alapjan a bejelentett védjegynek a fenti 4. pontban emlitett aruk
vonatkozdsaban torténé lajstromozéasaval szemben.

Az EUIPO el6tti eljaras soran tett arujegyzék-korlatozast kovetéen a felszélalds a kereskedelmi
forgalomban borok jelolésére hasznalt, korabbi lajstromozatlan BYRON védjegyen alapult.

A felszblalas alatdmasztasaként hivatkozott okok a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében
emlitett okok voltak, az Egyesiilt Kirdlysdg joga szerinti jellegbitorlds (passing off) biincselekménye
cimén.

2015. februdr 27-én a felszolalasi osztaly helyt adott a felszélaldasnak.

2015. aprilis 24-én a felperes a 207/2009 rendelet 58—64. cikke alapjan fellebbezést nyujtott be az
EUIPO-hoz a felszélalasi osztdly hatdrozataval szemben.

2015. november 16-i hatdrozatival (a tovabbiakban: megtimadott hatdrozat) az EUIPO masodik
fellebbezési tandcsa elutasitotta a fellebbezést.

A fellebbezési tandcs kozelebbrdl azt allapitotta meg, hogy a Jackson Family Farms altal szolgaltatott
bizonyitékok elegendbek voltak annak bizonyitisara, hogy a lajstromozatlan BYRON védjegyet a
kereskedelmi forgalomban hasznaltdk, és e hasznalat terjedelme nem csupan helyi jelent6ségii volt.

A fellebbezési tanacs ezenfeliil megallapitotta, hogy az emlitett bizonyitékok, egyiittesen vizsgalva, azt
tamasztottdk ald, hogy a Jackson Family Farms jelentds kereskedelmi tevékenységet folytatott a
BYRON markanév alatt értékesitett borokat illetéen a relevins idépontban, és ennek kovetkeztében
»goodwillre” tett szert.

Ezenfelil a fellebbezési tandcs teljes mértékben egyetértett a felszolalasi osztaly azon megallapitisaval,
miszerint figyelemmel a széban forgé aruk azonossigara és a széban forgd megjelolések kozott fennallé
hasonldsdgokra, a felperes arui Osszetéveszthetdk a Jackson Family Farms aruival.

A fellebbezési tanics végiil azt dllapitotta meg, hogy a jelen esetben a megtéveszté bemutatds sérelmet
okozhat, abban az értelemben, hogy a Jackson Family Farms az értékesitésben veszteséget szenvedhet

el, hiszen a fogyasztok tévedésbdl a felperes aruit vasarolhatjdk meg, azt gondolvan, hogy azok a
Jackson Family Farmstdl szarmaznak.

A felek kereseti kérelmei
A felperes azt kéri, hogy a Torvényszék:
— helyezze hatdlyon kivill a megtamadott hatarozatot;

— adjon helyt az eurdpai unidés védjegy lajstromozasa irdnti kérelmének a 18., 25. és 33. osztilyba
tartozé Osszes aru tekintetében;

— aJackson Family Farmsot kotelezze az eljaras koltségeinek viselésére.
Az EUIPO azt kéri, hogy a Torvényszék:
— a hatdlyon kiviil helyezés iranti keresetet teljes egészében utasitsa el;

— a felperest kotelezze az EUIPO részérdl felmeriilt koltségek viselésére.
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A jogkérdésrol

A felperes kérelmei mdsodik részének elfogadhatoésdgdrol

A felperes kérelmeinek masodik része gy érthetd, mintha a felperes azt kérné, hogy a Torvényszék
valtoztassa meg a megtamadott hatdrozatot ugy, hogy annak alapjan a bejelentett védjegyet
lajstromozzak.

Marpedig az EUIPO-nak az e targyban hatdskorrel rendelkezd szervezeti egységei nem hoznak az
eurdpai uniés védjegy lajstromozasanak megallapitasara olyan formadlis hatdrozatot, amely fellebbezés
targya lehetne. Kovetkezésképpen a fellebbezési tandcsnak nincs hatdskore az olyan kérelem
elbirdlasara, amely arra irdanyul, hogy lajstromozzon valamely eurépai unids védjegyet.

E koriilményekre tekintettel a Torvényszéknek sem feladata, hogy olyan megvaltoztatasi kérelemrdl
hatdrozzon, amelynek targya, hogy ilyen értelemben moédositsa a fellebbezési tandcs hatarozatat (2009.
junius 30-i Securvita kontra OHIM [Natur-Aktien-Index] végzés, T-285/08, EU:T:2009:230, 17. és 20—
23. pont; 2011. december 15-i Mdévenpick kontra OHIM [PASSIONATELY SWISS] itélet, T-377/09,
nem tették kozzé, EU:T:2011:753, 11. pont; 2013. november 28-i Vitaminaqua kontra OHIM — Energy
Brands [vitaminaqua] itélet, T-410/12, nem tették kozzé, EU:T:2013:615, 17. pont).

Kovetkezésképpen a felperes kereseti kérelmeinek masodik részét, mint elfogadhatatlant, el kell
utasitani.

Az iigy érdemérol

A kereset aldatdmasztiasaként a felperes egyetlen, a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének
megsértésére alapitott jogalapra hivatkozik.

Elézetes észrevételek

— A hivatkozott megjelolésre irdnyado tagdllami jogra valo visszautaldsrol

A 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése értelmében valamely lajstromozatlan védjegy jogosultja
akkor terjeszthet el6 felszélalast valamely eurdpai uniés védjegy lajstromozasaval szemben, ha e
lajstromozatlan védjegy eleget tesz négy feltételnek. A lajstromozatlan védjegyet a kereskedelmi
forgalomban kell haszndlni; e haszndlatnak a helyi jelentségilit meghaladé mértékiinek kell lennie; a
védjegyre alkalmazandé tagillami jog szerint a védjegyhez f(iz6d6 jogokat az eurdpai unios
védjegybejelentés bejelentési napjanal korabban kell megszerezni; végezetill az e védjegyhez fliz6d6
jogok alapjan a jogosult megtilthatja a késébbi védjegy haszndlatat.

E feltételek kumulativ feltételek, ily médon, ha egy védjegy nem felel meg e feltételek valamelyikének,
akkor a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése értelmében vett kereskedelmi forgalomban
haszndlt lajstromozatlan védjegy meglétére alapitott felszdlalds nem lehet eredményes (2009. junius
30-i Danjaq kontra OHIM - Mission Productions [Dr. No] itélet, T-435/05, EBHT, EU:T:2009:226,
35. pont).

Az els6 két feltétel, vagyis a kordbbi védjegy haszndlatira és a haszndlat jelentGségére vonatkozo feltétel

magdanak a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének a szovegébdl kovetkezik, ily mdédon azt az
unids jog fényében kell értelmezni.
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A 207/2009 rendelet tehat a megjelolések haszndlata és jelentésége tekintetében egységes szabalyokat
allit fel, amelyek megfelelnek az e rendelet dltal bevezetett rendszer alapjat képezé elveknek (2009.
maércius 24-i Moreira da Fonseca kontra OHIM - General Optica [GENERAL OPTICA] itélet,
T-318/06-T-321/06, EU:T:2009:77, 33. pont).

A 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében szerepld ,ha az irdnyado [...] tagallami jogszabalyok
szerint” mondatrészbdl azonban az kovetkezik, hogy az e rendelet altal el6irt két masik feltételt, az
elébbiektd]l eltéréen, a hivatkozott megjelolés tekintetében irdnyadé jog dltal megallapitott
kritériumokra tekintettel kell értékelni.

A felperes ,meglepének” tartja a tagallami jogszabalyokra valé visszautaldst, és ugy véli, hogy a kiilfoldi
jogszabalyok alkalmazdsa a felekkel szembeni ,partatlansig terén szakadast” okoz.

Marpedig, egyrészt a hivatkozott megjelolés tekintetében irdnyadd jogra torténd ezen utalds indokolt,
tekintettel arra, hogy a 207/2009 rendelet elismeri annak lehetdségét, hogy az eurdpai unids
védjegyrendszeren kiviili megjelolésekre valamely eurdpai unids védjeggyel szemben hivatkozni
lehessen. Ennélfogva kizardlag a hivatkozott megjelolés tekintetében irdnyadé tagéallami jog alapjan
allapithaté meg, hogy e megjel6lés korabbi-e az eurdpai unids védjegynél, és hogy ez indokolhatja-e a
késébbi védjegy haszndlatanak megtiltasat (2009. marcius 24-i GENERAL OPTICA itélet,
T-318/06-T-321/06, EU:T:2009:77, 34. pont).

Masrészt, megjegyzendd, hogy tobb elem is annak biztositasat szolgdlja, hogy e visszautaldas megfeleljen
a hatékony birdi jogvédelem elve kovetelményeinek.

El6szor is, a 207/2009 rendelet 76. cikke (1) bekezdésének megfeleléen az EUIPO elétti eljarasban a
felszolaléra harul annak bizonyitdsdnak terhe, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének
b) pontja cimén hivatkozott megjel6lés tekintetében iranyadé tagallami jog szerint e megjelolés alapjan
a jogosult megtilthatja a késébbi védjegy haszndlatit. A felszélaldas aldtamasztasaként hivatkozott
nemzeti szabdlyozas és az érintett tagallamban hozott birésagi hatdrozatok alapjan a felszélaléonak kell
bizonyitania azt, hogy a széban forgé megjelolés a hivatkozott tagdllam joganak hatdlya ald tartozik, és
hogy annak alapjan megtilthaté a kés6bbi védjegy haszndlata (2011. madrcius 29-i Anheuser-Busch
kontra Budéjovicky Budvar itélet, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 188—190. pont).

A jelen esetben tehat annak bizonyitasdnak terhe, hogy az irdnyadé tagdllami jog szerint a hivatkozott
megjelolés jogot biztosit a jogosultja szdmdra arra vonatkozdan, hogy megtiltsa a kés6bbi védjegy
haszndlatdt, a felsz6laléra harult.

Ezenfelil az EUIPO és a Torvényszék megvizsgalhatjdk a felszolalé éltal az e nemzeti jog tartalmara
vonatkozdan 6t terhelé bizonyitisfelvételre tekintettel elGterjesztett bizonyitékok relevancidjat (lasd
analdgia utjan: 2014. marcius 27-i OHIM kontra National Lottery Commission itélet, C-530/12 P,
EU:C:2014:186, 41. pont).

Ily médon tehat az EUIPO hataskorrel rendelkezd szervezeti egységeinek — amelyeknek e targyban
el6szor kell donteniiik — nem csupdn a felszélalé altal bemutatott mdédon ismertetett nemzeti jog
puszta validalasara korlatozédik a feladata. Az EUIPO hivatalbdl is tdjékozédhat az érintett tagallam
nemzeti jogardl, amennyiben az erre vonatkozé informéciok sziikségesek a hivatkozott felszdlalasi ok
alkalmazasi feltételeinek, kiillonosen pedig az elGadott tények valdsdgtartalmanak vagy a benytjtott
iratok bizonyité erejének a megitéléséhez (lasd analdgia dtjan: 2014. marcius 27-i OHIM kontra
National Lottery Commission itélet, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 43. és 45. pont; 2017. aprilis 5-i
EUIPO kontra Szajner itélet, C-598/14 P, EU:C:2017:265, 36. pont).

Ami a Torvényszéket illeti, amely késébb az tigyben a hatékony birdsagi feliilvizsgalatot gyakorolja, neki

e hatékony feliillvizsgalat gyakorlasa céljabol a benyujtott okiratokon feliil ellenérizni kell tudnia a
felszélalo dltal hivatkozott jogszabalyok tartalmat, alkalmazasi feltételeit és hatdlyat (lasd analdgia
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utjan: 2014. marcius 27-i OHIM kontra National Lottery Commission itélet, C-530/12 D,
EU:C:2014:186, 44. pont; 2017. 4prilis 5-i EUIPO kontra Szajner itélet, C-598/14 P, EU:C:2017:265,
38. pont). A birdsagi feliilvizsgédlat elveszitené lényegi tartalmat, ha az uniés birésdgnak be kellene
érnie a felszdélalé adltal benydjtott dokumentumokkal, az alkalmazandé szabdlyok helytelen
alkalmazéasanak vagy téves értelmezésének kockdzata mellett.

Még ha esetleg a felszolald hidnyos vagy megtéveszté jellegli iratokat szolgaltatna is az irdnyadd
nemzeti jogra vonatkozodan, emiatt a masik felet nem érheti hatrany, hiszen mind az EUIPO, mind a
Torvényszék hivatalbdl is tdjékozddhat az érintett tagillam nemzeti jogardl. Valamely tagédllami jog
alkalmazasa tehat nem okoz a felekkel szembeni ,partatlansag terén szakadast”.

— A helyi jelentdségiit meghalado mértékii kereskedelmi forgalomban torténd haszndlat és a ,goodwill”
kozotti kapcsolatrol

A megtamadott hatdrozatban a fellebbezési tandcs arra a kovetkezetésre jutott, hogy a 207/2009
rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében emlitett els6 két feltétel — vagyis a kordbbi védjegy haszndlatira
és annak a helyi jelentdségilit meghaladé mértékére vonatkozoé feltétel — teljesiilt.

A felperes nem nyujtott be fellebbezést a megtdmadott hatdrozat azon részével szemben, amely azt
allapitotta meg, hogy a Jackson Family Farms lajstromozatlan BYRON védjegyét az Egyesiilt
Kirdlysagban a vitatott védjegy bejelentési napjit megel6z6en a kereskedelmi forgalomban borok
tekintetében hasznaltdk, és e haszndlat nem csupan helyi jelentéségi volt.

A felperes viszont csak egyetlen jogalapot terjeszt el6, a jellegbitorlas blincselekményének ,klasszikus
harmasat” képezé feltételek egyikére, nevezetesen a ,goodwill’-re vonatkozdan.

A jogvita targya tehat nem a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében foglalt elsé két feltétel
értékelésével kapcsolatos.

A jelen esetben igy a Torvényszék vizsgdlatanak arra a kérdésre kell iranyulnia, hogy a fellebbezési
tandcs a megtamadott hatdrozatban helyesen jutott-e arra a kovetkeztetésre, hogy az Egyesiilt
Kiralysag joga feltételezett mdédon lehet6vé teszi a felszdlald szamadra azt, hogy az Egyesiilt Kirdlysag
birdsagaitél — jellegbitorlasi keresettel — a késGbbi védjegy hasznalatanak megtiltasat kérje.

A lajstromozatlan védjegy tekintetében irdnyadé tagallami jog a Trade Marks Act 1994 (az Egyesiilt
Kirdlysag védjegytorvénye), amely 5. cikkének (4) bekezdésében ekként rendelkezik:

»Valamely védjegy nem lajstromozhat6, ha és amennyiben az Egyesiilt Kirdlysagban torténé hasznélata
akaddlyokba iitkozhet:

a) bdarmely jogszabdly (f6ként a jellegbitorlasra vonatkozé jog [law of passing off]) értelmében, amely
oltalmat biztosit a nem lajstromozott védjegy vagy a kereskedelmi forgalomban hasznélt barmely
mas megjelolés szamara [...]”

Az Egyesilt Kirdlysag védjegytorvényének a nemzeti birésdgok [a House of Lords (Lordok Haza,
Egyesiilt Kiralysag) Reckitt & Colman Products Ltd kontra Borden Inc. hatdrozata (1990) R.P.C. 341,
406 HL] altal értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésébdl az kovetkezik, hogy a felszdlalonak kell
bizonyitania, az Egyesilt Kirdlysag joga szerinti jellegbitorldsi keresetre vonatkoz6 jogi
szabdlyrendszernek megfeleléen, hogy a harom feltétel — azaz el3szor is a lajstromozatlan védjegy vagy
a szoban forgd megjelolés altal megszerzett ,goodwill” (vagyis az tigyfélkort vonzé erd), masodszor a
késébbi védjegy jogosultja részérdl alkalmazott megtéveszté bemutatds, harmadszor a ,goodwill”

6 ECLL:EU:T:2017:518
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sérelme — fenndll (2012. janudr 18-i Tilda Riceland Private kontra OHIM — Siam Grains [BASmALI]
itélet, T-304/09, EU:T:2012:13, 19. pont; 2015. november 18-i Government of Malaysia kontra OHIM
— Vergamini [HALAL MALAYSIA] itélet, T-508/13, EU:T:2015:861, 32. pont).

A fellebbezési tandcs azt éllapitotta meg, hogy a Jackson Family Farms altal szolgéltatott bizonyitékok,
egyiittesen vizsgalva, azt tdmasztottdk ald, hogy ez utébbi jelentds kereskedelmi tevékenységet folytatott
a BYRON markanév alatt értékesitett borokat illetéen a relevians idépontban, és ennek kovetkeztében
»goodwillre” tett szert.

A felperes altal hivatkozott egyetlen jogalap hirom részre oszthatd, amelyek kozill az elsé a
lajstromozatlan BYRON védjegy ,goodwill’-jének egyesiilt kirdlysagbeli fenndlldsaval kapcsolatos, a
masodik e ,goodwill” megszerzésével, a harmadik pedig a korabbi BYRON eurdpai unids védjegy
oltalmanak megsztinésével.

Az egyetlen jogalapnak a lajstromozatlan BYRON védjegy ,goodwill™-jének egyesiilt kirdlysdgbeli
fenndlldsdval kapcsolatos elsé részérél

— A Jackson Family Farms dltal eléterjesztett bizonyitékok elégtelenségérdl

A felperes azt allitja, hogy a Jackson Family Farms dltal el6terjesztett bizonyitékok nem elegendéek az
egyesiilt kirdlysagbeli ,goodwill” fennallasanak bizonyitdsahoz. Kozelebbrdl, a felperes megjegyzi, hogy
a Boutinot Ltd bornagykereskedésnek cimzett szdimldk nem a BYRON védjegyet emlitik, hanem csak a
»byr” szdét; nem bizonyitjdk a végsé fogyasztok részére tortént termékértékesitést, nem tekinthetSk
pusztan az értékesitést igazold példaknak, ahogyan azt a fellebbezési tanacs vélte, és a Jackson Family
Farms altal ezenfeliil szolgaltatott belsé iratok igen csekély bizonyité erével rendelkeznek.

Az EUIPO céfolja a felperes érveit.

Hangsulyozni kell, hogy a jellegbitorldsi kereset altal védett jogosultsdg nem csupan egy széra vagy egy
névre vonatkozik, amelynek harmadik személyek altal torténd haszndlata korlatozott, hanem magara a
vasarldi korre is, amelyet a vitatott hasznalat veszélyeztet (Lord Parker a High Court of Justice
[England & Wales], Chancery Division [legfelsébb birdsag, Anglia és Wales, kancellariai kollégium])
Burberrys kontra JC Cording & Co Ltd hatarozatban (1909) 26 R.P.C. 693), hiszen valamely védjegy
hirneve képezi az tgyfélkort vonzé erdt és azt a szempontot, amelynek alapjan el lehet kiiloniteni a
mar 1étez6 vallalkozasokat a késébb alapitott véllalkozasoktol (2009. junius 11-i Last Minute Network
kontra OHIM - Last Minute Tour [LAST MINUTE TOUR] itélet, T-114/07-T-115/07,
EU:T:2009:196, 61. pont; 2010. december 9-i Tresplain Investments kontra OHIM - Hoo Hing
[Golden Elephant Brand] itélet, T-303/08, EU:T:2010:505, 101. pont; lasd még: Lord Macnaghten a
House of Lords [Lordok Haza] Inland Revenue Commissioners kontra Muller & Co’s Margarine
hatdrozatban (1901) A. C. 217, 223 HL).

A ,goodwill” fenndllasat f6szabaly szerint f6ként a kereskedelmi és reklamtevékenység, valamint az
tgyfélszamlakra vonatkozé bizonyitékok szolgaltatdsaval lehet aldtdmasztani. Az olyan jelentds
kereskedelmi tevékenység bizonyitdsa, amely bizonyos hirnév megszerzéséhez és bizonyos tigyfélkor
kialakuldsdhoz vezet, dltaldban elegendé a ,goodwill” meglétének megallapitisahoz (2010. december 9-i
Golden Elephant Brand itélet, T-303/08, EU:T:2010:505, 102. pont; 2015. november 18-i HALAL
MALAYSIA itélet, T-508/13, EU:T:2015:861, 74. pont).

Azt kell tehat megvizsgilni, hogy a Jackson Family Farms altal szolgaltatott bizonyitékok lehetévé
teszik-e a ,goodwill” fenndllasanak megéllapitasat.
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Kétségtelen, amint arra a felperes helyesen ramutat, hogy a bizonyitékok egy része irrelevans. Ez
elmondhaté kiilonosen a Cipruson és Luxemburgban taldlhaté tarsasagok részére végzett
értékesitésekre vonatkoz6 szamlakat illeten.

A felszolalds alatdmasztasaként hivatkozott megjeloléshez fiz6d6 jog megszerzését illetéen a 207/2009
rendelet 8. cikke (4) bekezdésének a) pontjaban kifejezetten megemlitett id6beli kritérium az eurdpai
unids védjegy bejelentésének idépontja (2011. mdarcius 29-i Anheuser-Busch kontra Budéjovicky Budvar
itélet, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 166. pont; lasd még, analégia utjan: 2010. december 9-i Golden
Elephant Brand itélet, T-303/08, EU:T:2010:505, 98. és 99. pont). A relevdns idGpont tehit a jelen
esetben 2012. januar 23-a.

Kovetkezésképpen a British Airways altal kindlt borok listdja, amelyen szerepel egy ,Byron Pinot Noir
2010” megnevezésii bor, és amely 2012 decemberébdl szarmazik, szintén nem veheté figyelembe.

A Jackson Family Farms dltal a ,goodwill” fenndlldsanak aldtdmasztasaként szolgéltatott bizonyitékok
kozil a legrelevansabbak, idérendi sorrendben, a kovetkezok:

— a Boutinot nevii tarsasdg 2010-bdl szarmazd egyik katalégusa, amely BYRON markanév alatt kinal
borokat értékesitésre, legaldbb 25 doboz minimdlis rendelés esetén (valamint egy datum nélkili
masik katalégus);

— az egyesiilt kirdlysagbeli Boutinot nevii tdrsasag részére kidllitott négy szamla, 2011. januar és
december kozotti datumokkal, 6sszesen nagyjabdl 45000 USA dollar (USD) értékben, 728 doboz
bor, illetve olyan termékek vonatkozdsaban, mint példaul a ,09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6%
Alc” megnevezésiiek;

— egy 2011 madrciusdbol/aprilisdb6l szdrmazd, interneten kozzétett borkritika, amely megemliti a
»Byron Pinot Noir 2008”-at;

— a ,meetup.com” weboldal 2011. mdjusi online meghivédja a londoni (Egyesiilt Kirdlysag) Harrods
tizlethazban tartandé borkdstoldra, amely egy ,Byron Pinot Noir” nevii bort reklamoz;

— a 2011. mdjus 1. és junius 8. kozotti idészakra vonatkozd bels6 értékesitési jelentés, amely a
BYRON madrkanevi borokat veszi sorra, 6sszesen 3800 font sterling (GBP) értékben;

— a 2010 szeptemberétdl 2011 novemberéig terjedé idGszakra vonatkozé belsé értékesitési jelentés, a
BYRON markanevii borok értékesitésére vonatkozdan, amely Osszesen 2130 iiveget tiintet fel
tételesen, amelyeket tobbek kozott éttermek és kiskereskedék (kiillonosen a Harrods tizlethaz)
részére értékesitettek az Egyesiilt Kirdlysagban; és

— a Harrods iizlethiz weboldaldrdl szdrmazé (datum nélkiili) ,screen shot” felvételek, amelyek
BYRON markanév alatt értékesitett borokat mutatnak.

A fent emlitett négy szamlat, amelyek a jelen tigyben a legrelevansabbak, az egyesiilt kirdlysagbeli
Boutinot nevii tdrsasag részére allitottdk ki, és azokat egy egyesiilt kirdlysagbeli cimre kiildték el. E
szamldk igy azt bizonyitjdk, hogy a borokat BYRON madrkanév alatt értékesitették az Egyesiilt
Kiralysagban.

A felperes arra hivatkozik, hogy a Boutinot nevl tarsasag részére kidllitott szamldk nem emlitik a
BYRON védjegyet, csupan a ,byr” szét. Ugyanakkor bevett szokas, hogy az értékesitett termékeket a
szamldkon roviditett formdaban tiintetik fel, és mivel nem ez az egyetlen bizonyiték a korabbi
védjeggyel jelolt borok Egyesiilt Kirdlysdagban tortént értékesitéseire, az EUIPO megfelel6 mdédon
végezte el a bizonyitékok egészének atfogd értékelését (lasd ebben az értelemben: 2010. december 9-i
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Golden Elephant Brand itélet, T-303/08, EU:T:2010:505, 106. és 107. pont). A szamldk, a kereskedelmi
tevékenységre vonatkoz6 tobbi bizonyitékkal egyiitt értékelve, azt bizonyitjak, hogy a borokat BYRON
madrkanév alatt értékesitették az Egyesiilt Kiralysagban.

A felperes azt allitja, hogy a Boutinot nevii tarsasag részére kidllitott szamldk nem bizonyitjak a végsé
fogyasztok részére torténd termékértékesitést, és hogy a Jackson Family Farms nem végzett
tevékenységet az Egyesiilt Kiralysagban.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az Egyesiilt Kirdlysdg birdsdgainak allandé itélkezési
gyakorlata szerint a jellegbitorlasi keresetet indité félnek bizonyos ,goodwill’-lel, azaz tigyfélkorrel kell
rendelkeznie az Egyesiilt Kirdlysagban (a Supreme Court of the United Kingdom [az Egyesiilt
Kirdlysag legfelsébb birésaga] Starbucks [HK] Ltd és tarsa kontra British Sky Broadcasting Group Plc
és tarsai itélete, [2015] UKSC 31). A kiilfoldon letelepedett vallalkozasok is rendelkezhetnek ,goodwill”
-lel az Egyesiilt Kiralysagban, ha a termékeikre van kereslet az Egyesiilt Kirdlysagban, és e keresletet ki
tudjak elégiteni (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation,
5. kiadas, Sweet & Maxwell, London, 2016, 1-17. és 3-93. pont.). A High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (legfels6bb bir6sig [Anglia és Wales], kancellariai kollégium)
SA des Anciens Etablissements Panhard és Levassor kontra Panhard Levassor Motor Co hatdrozatanak
([1901] 18 R.P.C. 405) alapjat képezé tigyben példaul a felperes termékeinek egy harmadik fél dltali
eladasat, valamint azoknak egyesiilt kirdlysagbeli lakosok altali megvételét és behozatalat elegendd
mértéki tevékenységnek mindsitették. Amint azt az EUIPO helyesen megjegyezte, az a tény, hogy a
Jackson Family Farms az Amerikai Egyesiilt Allamokban telepedett le, és borait az egyesiilt
kiralysagbeli forgalmazéjan keresztiil értékesiti, nem véltoztathatja meg a fellebbezési tandcs azon
megallapitasat, miszerint a Jackson Family Farms rendelkezik ,goodwill’-lel az Egyesiilt Kiralysagban.

Réaadasul a nemzeti itélkezési gyakorlatbdl az kovetkezik, hogy az iigyfélkor egyarant magaban foglalja
azokat a személyeket, akik kozvetlen szerz6déses kapcsolatban dallnak a jellegbitorldsi keresetet
el6terjeszt6 féllel, illetve azokat is, akik az utdbbi aruit kozvetett médon vasaroljak meg (a Court of
Appeal [England & Wales], Civil Division [fellebbviteli birésag, Anglia és Wales, polgdari tandcs]
Anheuser-Busch Inc. kontra Budéjovicky Budvar NP hatdrozata [1984] F.S.R. 413, 415 CA; lasd még:
2015. november 18-i HALAL MALAYSIA itélet, T-508/13, EU:T:2015:861, 67. és 75. pont).

Igy a kozvetits felek, vagyis a nagykereskeddk, az importSrok és a kiskereskeddk, akik a Jackson Family
Farms termékeit megvasaroljak, akarcsak a végsé fogyasztok, a Jackson Family Farms azon tgyfeleit
képezik, akiknek a korében ez utébbi e ,goodwill’-re szert tett. E tekintetben a fenti 54. pontban
emlitett szdmldk alkalmasak a Boutinot-ndl fennallé ,goodwill” meglétének tanusitisara, amely egy
olyan {gyfél, amely tevékenységeit a bor-nagykereskedelem teriiletén végzi, és tovabbértékesiti a
Jackson Family Farms termékeit.

Ami a végsé fogyasztok korében megszerzett ,goodwill’-t illeti, amint azt az EUIPO helyesen
megjegyzi, logikusan feltételezhetd, hogy a termékeket a végsé fogyasztok részére értékesitették, hiszen
ha nem ez lett volna az eset, a nagykereskedd nem rendelt volna tovébbi széllitmdnyokat e
termékekbdl, amint azt a szolgaltatott bizonyitékok aldtdmasztjak.

A felperes végiil azt allitja, hogy a Boutinot részére kiallitott szamldk nem tekinthet6k pusztan az
értékesitést igazolé példaknak, ahogyan azt a fellebbezési tandcs vélte, ami ellentétes a Torvényszék
2013. oktéber 23-i Dimian kontra OHIM - Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) itéletével
(T-581/11, nem tették kozzé, EU:T:2013:553), és a Jackson Family Farms dltal ezenfeliil szolgéltatott
belsé iratok igen csekély bizonyit6 erével rendelkeznek.

Amint azt a fellebbezési tanacs helyesen megjegyzi, a valamely félt6] szarmazé nyilatkozatnak csak
akkor lehet bizonyité erét tulajdonitani, ha azt mas bizonyitékok is megerdsitik (2009. mdjus 13-i
Schuhpark Fascies kontra OHIM — Leder & Schuh [jello SCHUHPARK] itélet, T-183/08, nem tették
kozzé, EU:T:2009:156, 39. pont).
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E tekintetben a fellebbezési tandcs koteles az EUIPO elé terjesztett Osszes bizonyiték atfogd értékelését
elvégezni.

Ugyanis nem zarhaté ki, hogy a bizonyitékok egy csoportja alapjan megallapithatdk a bizonyitani kivant
tények, mikozben ha e bizonyitékokat egyesével, egymastdl elkiilonitve vennék figyelembe, akkor azok
eredménytelenek lennének e tények helytdllésaganak igazolasdhoz (2008. 4prilis 17-i Ferrero
Deutschland kontra OHIM itélet, C-108/07 P, nem tették kozzé, EU:C:2008:234, 36. pont; 2010.
december 9-i Golden Elephant Brand itélet, T-303/08, EU:T:2010:505, 104—107. pont).

A jelen esetben a bels6 értékesitési jelentéseket — amelyek feltételezhetéen a Jackson Family Farmstdl
szarmaznak — mads bizonyitékok is megerdsitik. Példaul a 2010 szeptemberétél 2011 novemberéig
terjed6 idGszakra vonatkozé belsé értékesitési jelentést, a BYRON madrkanevii borok értékesitésére
vonatkozdan, amely Osszesen 2130 {iveget sorol fel tételesen, amelyeket tobbek kozott a londoni a
Harrods tuzlethdz részére értékesitettek, megerdsiti a ,meetup.com” weboldal 2011 madjusi online
meghivéja a Harrods iizlethdzban tartandé borkdstoldra, illetve a Harrods weboldaldrdl szarmazé
»screen shot” felvételek.

Hasonléképpen, bar a Boutinot 2010-bdl szarmazé katalégusa, amely BYRON markaja borokat kinal
értékesitésre, nem bizonyitja, hogy e BYRON markaji borok valdban értékesitésre keriiltek, e
bizonyiték, a Boutinot részére kidllitott négy szamldval egyiitt vizsgdlva, arra utal, hogy e tarsasig
harmadik személyek részére BYRON markaji borokat értékesitett.

A fellebbezési tandcs tehat helyesen allapitotta meg, hogy a benyujtott szamldk és mas iratok — amelyek
magukban foglaltdk a Boutinot-nak az egyesiilt kiralysagbeli kiskereskeddk, éttermek és szallodak
részére tortént értékesitésére vonatkozd jelentéseit, valamint folydiratokbdl szarmazd kivonatokat és
mads informacidkat az interneten BYRON madrkanéven hirdetett és értékesitett borokrol, amelyeket
egyesiilt kiralysagbeli tgyfélkor részére szantak — egylittes vizsgdlata lehetévé tette annak
megallapitasit, hogy a Jackson Family Farms a relevians id6pontban jelentés kereskedelmi
tevékenységet folytatott a BYRON markanéven értékesitett borokat illeten, aminek kovetkeztében
ezen idépontban mar rendelkezett ,,goodwill’-lel.

— A Jackson Family Farms piaci részesedésérdl

A felperes arra hivatkozik, hogy a Jackson Family Farms egyesiilt kirdlysagbeli értékesitéseinek csekély
volumene, valamint minimadlis piaci részesedése alapjan — amely a szadmitdsai szerint 2011/2012-ben
0,0001234% koriil lehetett — a ,,goodwill” fenndllasanak hidnya allapithaté meg.

Az EUIPO céfolja a felperes érveit.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a jellegbitorldsi kereset a ,goodwill” védelmét szolgdlja, a
vallalkozds méretétd]l fiiggetlentil. Pusztdn az a tény, hogy a jellegbitorlasi keresetet indité fél
tevékenysége elenyészé mértékii, onmagaban nem képezi akadalyat annak, hogy rendelkezzen bizonyos
»goodwill”-lel (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. kiadas,
Sweet & Maxwell, London, 2016, 3-13. pont).

Ily médon a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (legfelsébb birésag [Anglia és
Wales], kancelldriai kollégium) Stannard kontra Reay (1967) R.P.C. hatdrozata alapjat képez6 tigyben a
birésag ugy itélte meg, hogy egy siilt krumplit és siilt halat drusit6 mozgéb6dé, amely hetente 129 és
138 GBP kozotti tizleti forgalmat bonyolitott, koriilbeliil haromhetes tevékenységével ,,goodwill’-re tett
szert (2010. december 9-i Golden Elephant Brand itélet, T-303/08, EU:T:2010:505, 110. pont).
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A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (legfelsébb birdsag [Anglia és Wales],
kancellariai kollégium) Jian Tools for Sales kontra Roderick Manhattan Group ([1995] E.S.R. 924, 933)
hatdrozata alapjat képezé tigyben egy amerikai vallalkozas altal 127 darab szoftver egyesiilt kiralysagbeli
értékesitését elegendének mindsitették (2010. december 9-i Golden Elephant Brand itélet, T-303/08,
EU:T:2010:505, 114. pont).

A fortiori, a jellegbitorlasi keresetet indité fél tevékenységének a piac egészéhez viszonyitott ardnya nem
meghatdrozé szempont (a Court of Appeal [England & Wales] [Civil Division] [fellebbviteli birésag]
[Anglia és Wales] [polgari tandcs] Lumos Skincare Ltd kontra Sweet Squared Ltd és tdrsai hatdrozata
[2013] EWCA Civ 590).

[gy akar egy igen korlitozott kereskedelmi tevékenység is elegenddnek mindsiilhet a ,goodwill”
megteremtéséhez (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation,
5. kiadas, Sweet & Maxwell, London, 2016, 3—-64. pont).

Ha a jellegbitorlasi keresetet indité fél nem az Egyesiilt Kirdlysagban telepedett le, legalabb annyit
bizonyitania kell, hogy van az Egyesiilt Kirdlysagban egy vagy tobb tigyfele (a High Court of Justice
[England & Wales], Chancery Division [legfels6bb birdsag, Anglia és Wales, kancelldriai kollégium)]
Jian Tools for Sales kontra Roderick Manhattan Group hatdrozata, [1995] F.S.R. 924, 925), és nem
csupan hirnévnek orvend az Egyesiilt Kirdlysagban (a Supreme Court of the United Kingdom
[legfels6bb birdsag, Egyesiilt Kirdlysag] Starbucks [HK] Ltd és tarsa kontra British Sky Broadcasting
Group Plc és tarsai itélete, [2015] UKSC 31).

A nemzeti itélkezési gyakorlatb6l — amelyet a Torvényszék hasonlé itigyekben (2010. december 9-i
Golden Elephant Brand itélet, T-303/08, EU:T:2010:505; 2015. november 18-i HALAL MALAYSIA
itélet, T-508/13, EU:T:2015:861) korabban mar alkalmazott — tehat az deriil ki, hogy még a
kisvallalkozasok is rendelkezhetnek ,goodwill”-lel.

Jelen esetben, amint az a megtimadott hatdrozatbdl kideriil, a Jackson Family Farms 728 doboz bort
értékesitett BYRON madrkanévvel a Boutinot részére, 2011-ben, koriilbelil 45000 USD értékben, és
nem 30 000 USD értékben, ahogyan azt a felperes allitja.

Figyelembe véve a Jackson Family Farms altal szolgaltatott bels¢ értékesitési jelentéseket is, ez utébbi
ezenfelil mas egyesiilt kirdlysagbeli tgyfelek szdmara is értékesitett 2130 palack bort BYRON
markanévvel, 2010 szeptembere és 2011 novembere kozott, csak 2011 madjusdban és juniusdban
Osszesen koriilbeliil 3800 GBP értékben, és nem 6800 GBP értékben, ahogyan azt az EUIPO Allitja,
amely tévedésbdl figyelembe vette a 2011 mdjus—janiusi értékesitési jelentésben szereplé, a BYRON
markanéven értékesitett boroktol eltéré markaja borok értékesitéseit is.

Bar kétségtelen, hogy azok az értékesitések, amelyeket a Jackson Family Farms altal szolgdltatott
bizonyitékok tanusitanak, csekély mennyiséglieknek tekintheték, ez utébbi mindazonaltal rendszeresen
értékesitett bort a kordbbi védjeggyel az Egyesiilt Kirdlysagban (2011-ben t6bb mint 700 dobozt), az
eurdpai unios védjegy bejelentését megel6zGen legaldbb egy éven keresztiil.

Figyelemmel az e kérdésben irdnyadé nemzeti itélkezési gyakorlatra, a fellebbezési tanacs tehat helyesen
allapitotta meg, hogy a Jackson Family Farms jelent6s kereskedelmi tevékenységet folytatott az Egyesiilt
Kirdlysagban a BYRON markanév alatt értékesitett borokat illetéen a relevans idépontban, és ennek
kovetkeztében a BYRON dbras védjegy eurdpai unids védjegyként torténd lajstromozdsa iranti kérelem
benytjtisa (védjegybejelentés) id6pontjaban mar rendelkezett ,,goodwill”-lel.
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— A ,goodwill” folyamatos fenndlldsdrol

A felperes egyébként vitatja a British Airways dltal kinalt borok 2012. decemberi listajanak relevancidjat,
mivel az ,egy (tobb mint hat honappal) késGbbi idépontra vonatkozik, mint a felszélalds benyujtasa”.

A kozosségi védjegyrdl szolé 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtasardl szold, 1995. december 13-i
2868/95/EK bizottsagi rendelet (HL 1995. L 303., 1. o.; magyar nyelvii kiillonkiadés 17. fejezet, 1. kotet,
189. 0.) 19. szabdlya (2) bekezdésének d) pontja tigy rendelkezik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének
(4) bekezdése alapjan felszolalast elSterjeszt6é félnek nem csak a korabbi jog megszerzésére és oltalmi
hatélydra, hanem az emlitett jog folyamatos fenndlldsara is bizonyitékot kell szolgdltatnia.

Ez dltaldban azt jelenti, hogy a széban forgd megjelolést a felszélalas elSterjesztése id6pontjaban is
hasznalni kell (lasd analégia utjan: 2013. oktéber 23-i Baby Bambolina itélet, T-581/11, nem tették
kozzé, EU:T:2013:553, 26. és 27. pont).

A fellebbezési tanics nem a ,goodwill” megszerzésének értékelése céljabol vette figyelembe a British
Airways dltal kinalt borok listajat, amelyet, amint arra a fenti 53. pontban emlékeztettiink, az azon
eurdpai unids védjegy bejelentésének idépontja vonatkozdsaban kell értékelni, amellyel szemben a
felszolalast el6terjesztették, hanem a korabbi jognak a felszélalds idGpontjaban vett folyamatos
fennallasdnak értékelése céljabol.

Itt az a kérdés meriil fel, hogy még ha a ,goodwill’-t az eurdpai uniés védjegy bejelentése el6tt meg is
szerezték, a felszélalast mint megalapozatlant el kell-e utasitani amiatt, hogy a felszélalé nem
bizonyitotta, hogy e jog a felszdlalds idépontjaban mar (kell id6 6ta) folyamatosan fennallt.

E tekintetben a fellebbezési tandcs a felszélalds id6pontjaban val6 folyamatos fennallas megallapitdsahoz
nem csupan a British Airways altal kinalt borok listdjara, hanem arra a tényre is tdmaszkodott, hogy a
felszélalo 4altal szolgaltatott egyéb bizonyitékok a vitatott védjegy bejelentésének idSpontjdhoz
viszonylag kozeli datummal rendelkeztek.

Az Egyesiilt Kiralysag itélkezési gyakorlata szerint a ,goodwill” talélheti a tevékenység sziinetelését is (a
Judicial Committee of the Privy Council [Magéanjogi Tanacs Jogi Bizottsaga, Egyesiilt Kirdlysag] Star
Industrial kontra Yap Kwee Kor hatarozata, [1976] F.S.R. 256 PC), még olyan esetben is, ha maga e
sziinetelés is tobb évig tart (Wadlow, C., The Law of Passing-Off Unfair Competition by
Misrepresentation, 5. kiadas, Sweet & Maxwell, London, 2016, 3-223. és azt kovetd pontok).

Ezen itélkezési gyakorlatra tekintettel azt kell megallapitani, hogy a jelen esetben, még ha a Jackson
Family Farms tevékenysége meg is szakadt volna a vitatott védjegy bejelentése és a felszdlalas
id6épontja kozotti idészakban, az e két idépont kozotti intervallum akkor sem volt elég hossza ahhoz,
hogy a ,goodwill” pusztin az id6 muldsa miatt megsz{injon.

Ebbdl az a kovetkeztetés vonhatd le, hogy a vitatott védjegy bejelentése idépontjdban — vagyis 2012.
januar 23-an — mar megszerzett ,goodwill” még 6t hénappal késobb, a felszélalas 2012. julius 21-én
tortént benyujtasanak idépontjdban is fennallt.

— A sajdtos és megkiilonboztetd jellegzetességek hidnydrol

Az egyetlen jogalap els6 részében, amely a lajstromozatlan BYRON védjegy egyesiilt kirdlysagbeli
»goodwill”-jének meglétével kapcsolatos, a felperes az elébbieken feliil — a Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (fellebbviteli birésdg [Anglia és Wales], polgéri tandcs) Diageo
North America kontra InterContinental Brands hatdrozata [2010] EWCA Civ 920, a tovabbiakban:
Vodkat hatdrozat] és a House of Lords [Lordok Haza] Erven Warnink BV kontra ] Townend & Sons
[Hull] Ltd hatdrozata [(1979) A.C. 731, a tovabbiakban: Advocaat hatirozat] alapjan — arra hivatkozik,
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hogy a ,goodwill’-re vonatkozé feltétel nem teljesiil, f6ként azért, mert a Jackson Family Farms nem
bizonyitotta, hogy terméke olyan sajitos és megkiilonboztetd jellegzetességekkel rendelkezik, amelyek
a fogyaszt6t annak megvésarldsira 6sztonoznék. Epp ellenkezdleg, termékének kissé magas ara és
atlagos mindsége arra utal, hogy ez utébbi nem egy megkiilonboztethetd és ilyenként felismerhetd aru.
A felperes ezenfeliil azt allitja, hogy a megtdmadott hatdrozatban maga a fellebbezési tandcs is utalt egy,
a sajatos és megkiilonboztetd jellegzetességekre vonatkozo feltételre.

Az EUIPO szerint a felperes ily médon a jellegbitorlasi kereset un. ,kiterjeszt6” formdjara alapitja
érvelését. Ez viszont téves érvelés, mivel a Jackson Family Farms a felszdlalasat e kereset ,klasszikus”
formajara alapitotta.

El6szor is emlékeztetni kell arra, hogy a bitorlds mint blincselekmény sokféle esetet foglal magéaban.

Amint azt az EUIPO helyesen megjegyzi, a jellegbitorlds ,klasszikus” formdja szerint a jellegbitorlasi
keresetben megjelolt alperes azzal téveszti meg a fogyasztékat druinak kereskedelmi szdrmazdsat
illetéen, hogy azt a képzetet kelti, hogy termékei a keresetet indité felperest6l szarmaznak. E
megtévesztd bemutatds altaldban abban all, hogy az alperes a felperes megkiilonbozteté megjelolését
hasznélja (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. kiadas,
Sweet & Maxwell, London, 2016, 1-16., 5-8., 7-35., 7-163., 8—1. és 8-8. pont).

Ezzel szemben a jellegbitorlas ,kiterjeszt6” formdja szerint, amelyet az Advocaat hatdrozat vagy a
Vodkat hatarozat jol illusztrdl, az alperes az druinak szdrmazasat vagy jellegét illetéen azzal téveszti
meg a fogyasztékat, hogy megtéveszté mdédon gy mutatja be azokat, mint egy meghatdrozott régiébol
szarmazokat, vagy mint sajatos jellemzokkel, illetve 0Osszetétellel rendelkezéket. E megtévesztd
bemutatds megvaldsulhat leiré jellegli vagy szokdsos megnevezések haszndlataval, amelyek nem
helytalléan irjak le az alperes termékeit, és azt a képzetet keltik, hogy olyan jellegzetességgel vagy
tulajdonsaggal rendelkeznek, amelynek valdjdban hijan vannak (példdul a ,Vodkat” sz6 hasznélata
olyan tipusu italokra, amelyek nem mindsiilnek vodkanak) (Advocaat hatarozat és Wadlow, C., The
Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. kiadas, Sweet & Maxwell, London,
2016, 7-161., 7-166. és 7-281. pont).

A felszolalasi osztalyhoz 2012. december 31-én benyujtott kérelmében a Jackson Family Farms arra
hivatkozott, hogy jelen esetben tigyfelei nem hihettek mast, mint azt, hogy a felperes altal kinalt aruk
az 6 termékei. Ezen 4allitds aldtdmasztisira a Jackson Family Farms a 2010. december 9-i Golden
Elephant Brand itélet (T-303/08, EU:T:2010:505, 132. és 148. pont) alapjat képez6 tigyre hivatkozott,
amely a jellegbitorlas ,klasszikus” forméjanak egyik esete volt.

Mivel a Jackson Family Farms soha nem éllitotta, hogy a felperes termékei azt a képzetet keltenék, hogy
valamely olyan jellegzetességgel rendelkeznek, amelynek valdjaban hijan vannak, hanem csupan azt,
hogy tigyfelei azt hihetik, hogy a felperes altal kinalt termékek az & termékei, a fellebbezési tanacs a
megtamadott hatarozatban helyesen alapitotta érvelését a jellegbitorlasi kereset ,klasszikus” formdjéra,
annak megallapitisaval, hogy a felperes termékei Osszetéveszthet6k a Jackson Family Farms
termékeivel.

E tekintetben, ellentétben a felperes altal allitottakkal, az arra valé utalds a megtamadott hatarozatban,
hogy a felszélalonak kell bizonyitania, hogy ,termékei valamely megkiilonbozteté elem segitségével
ismerhet8k fel”, nem mindsil sajatos és megkiillonboztetd jellegzetességekre vonatkozd feltételre vald
hivatkozasnak. Ahhoz, hogy fennilljion a megtévesztd bemutatds esete, az sziikséges, hogy a
jellegbitorlasi keresetet indité fél dltal haszndlt megjelolést a kozonség ugy észlelje, mint az 6
termékeinek megkiilonboztets jelolését (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by
Misrepresentation, 5. kiadds, Sweet & Maxwell, London, 2016, 1-24., 3—-11., 8-2. és 8-9. pont).
Miarpedig a megjelolések e megkiilonboztetd képessége nem tévesztendé Ossze a termékek
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»felismerhet6 és megkiilonboztetd tulajdonsagaival”, amelyre az Advocaat hatdrozat utal. Hangsulyozni
kell, hogy a BYRON megjelolés megkiilonboztetd képessége, amelynek a megtéveszté bemutatdssal
kapcsolatos feltételt illetéen jelentdsége van, a jelen esetben nem vitatott.

Mindenesetre a jellegbitorlasi kereset ,kiterjeszt6” formdaja alkalmazdsdnak nem volt helye a jelen
esetben. Ugyanis, szemben a ,vodka” vagy a ,champagne” szavakkal, a ,byron” sz6 nem képez olyan
leiré jellegli vagy szokdsos megnevezést, amely a termék foldrajzi szdrmazdsara vagy Osszetételére
utalna. A megtéveszt6 bemutatds a jelen esetben a hasznilt megjelolések kozotti hasonldsaggal
kapcsolatos, és nem azzal a ténnyel, hogy a felperes azt allitotta volna, hogy termékei valamely olyan
tulajdonsaggal rendelkeznek, aminek valéjaban hijan vannak.

[gy tehat nem volt helye azt vizsgalni, hogy a Jackson Family Farms termékeire olyan ,felismerhetd és
megkiilonboztetdé tulajdonsigok” jellemzdk-e, mint példaul valamely konkrét helyrdl valé szarmazas
vagy Osszetétel.

Kovetkezésképpen az a tény, hogy a fellebbezési tandcs a felszélalast arra az esetre figyelemmel
értékelte, hogy az a jellegbitorlas ,klasszikus” formdajan alapul, a felperes szempontjab6l nem lehetett
negativ kihatassal a tények és bizonyitékok értékelésére a jelen tigyben.

Réadésul a Vodkat hatdrozat azt dllapitotta meg, hogy a ,kiterjeszt3” jellegbitorldsi kereset nem csak
azon termékek esetére van fenntartva, amelyeknek a mindségét a fogyaszték kivalonak taldljak, hanem
a szerényebb mindségli termékekre is vonatkozhat, amelyek szintén rendelkezhetnek ,goodwill’-lel
(Wadlow, C., The Law of Passing-Off Unfair Competition by Misrepresentation, 5. kiadas,
Sweet & Maxwell, London, 2016, 7-190. pont). Mindenesetre a felperes altal a Jackson Family Farms
termékeinek alacsonyabb drdra és atlagos mindségére vonatkozdan felhozott érvek igy hatastalanok.

A jellegbitorlas ,klasszikus” — és nem ,kiterjeszt6” — formdjanak alkalmazasaval a fellebbezési tanacs
tehat nem vétett olyan jellegli hibat, amely kétségbe vonhatna a megtimadott hatarozat jogszeriiségét.

Az egyetlen jogalapnak a ,goodwill” megszerzésével kapcsolatos mdsodik részérél

A felperes arra hivatkozik, hogy még ha a lajstromozatlan BYRON védjegy az Egyesiilt Kiralysdgban
»goodwill’-re tett is szert, az nem a Jackson Family Farm-ot illeti hanem a Boutinot
bornagykereskedést.

Az EUIPO céfolja a felperes érveit.

Az arra kihaté tényezdk, hogy kit illetnek a ,goodwill’-lel kapcsolatos jogok, a kovetkezdk: ki felel a
termékek mindGségéért és a kozonség kit tekint felelésnek (a House of Lords [Lordok Haza] T. Oertli
A.G. kontra E.J. Bowman [London] LD. és tarsai hatarozat, [1959] R.P.C. 1, 7 HL].

Ahhoz, hogy valamely megjel6lés oltalomban részesiiljon, az a fontos, hogy a kozonség szemében a
megjelolés arra utaljon, hogy a termékek mindsége egyetlen vallalkozas felelsségi korébe tartozik, még
akkor is, ha a kozonség nem ismeri e vallalkozas nevét. Az a kérdés, hogy kit illet a ,goodwill”,
altalaban ténykérdés, és nincs olyan vélelem, amely szerint a ,goodwill’-lel inkdbb a kiilfoldi gyarto
rendelkezik, semmint a brit forgalmazé (a High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division
[legfels6bb birdsig, Anglia és Wales, kancelldriai kollégium] MedGen Inc kontra Passion for Life
Products Ltd hatdrozata, [2001] F.S.R. 30). Fészabdly szerint a ,goodwill” az importélt termékek
beazonosithaté kiilfoldi beszéllitéjat illeti, és nem az importért (Wadlow, C., The Law of Passing-Off:
Unfair Competition by Misrepresentation, 5. kiadds, Sweet & Maxwell, London, 2016, 3-136. és
3-158. pont).
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Altaldban véve a védjegy funkcidja az aru kereskedelmi szdrmazasanak jelolése, vagyis azok gyartéjanak,
és nem azok értékesitéjének a jelolése. A jelen esetben a Jackson Family Farms gyakorolta az
ellenérzést a termékek gyartdsa és a mindGsége felett. Valdszind, hogy a kozonség a Jackson Family
Farmsot — mint a borok gyartéjat — tekintette azok el8allitasaét és mindségéért felelésnek.

A Boutinot-katalégus egyértelmiien elkiilonitette egymadst6l az altala értékesitésre kindlt kiilonféle
borokat, azok dra, foldrajzi szdrmazdsa és gyartdja alapjan. A véasarlok tehat szabadon vélaszthattak a
borok kozill e szempontok alapjan. Még ha a Boutinot volt is a Jackson Family Farms egyetlen
forgalmazdja az Egyesiilt Kirdlysdgban, akkor is az elébbit kell a ,goodwill” jogosultsdgnak tekinteni.
Ugyanis a Boutinot-katalégus vildgosan elkiilonitette a Jackson Family Farms termékeit — neviik és
szarmazasuk feltiintetésével — a Boutinot altal értékesitett tobbi terméktsl. Kozelebbrél, a Jackson
Family Farms altal becsatolt két Boutinot-katalégusban egyes, latszélag a Boutinot dltal gyartott borok
vildgosan ilyenként vannak feltiintetve, ami azt jelenti, hogy a tobbi bort nem a Boutinot gyartja,
hanem olyan termel8k, mint példdul a Jackson Family Farms.

Az egyetlen jogalapnak a kordbbi BYRON eurdpai unids védjegy oltalma megsziinésével kapcsolatos
harmadik részérdl

Azon kovetkeztetésének aldtdmasztasara, miszerint a Jackson Family Farms nem szerezhette meg a
»goodwill”-t a BYRON védjegy tekintetében az Egyesiilt Kirdlysdgban, a felperes arra hivatkozik, hogy
az a tény, hogy a Jackson Family Farms hagyta megsziinni a kordbbi BYRON eurépai uniés védjegy
oltalmat 2007-ben, azt mutatja, hogy nem volt kereskedelmi érdekeltsége Eurépaban.

A felperes szerint ugyanis — anélkiil, hogy ezt az EUIPO vitatna — a BYRON védjegynek, amelynek
jogosultja a Byron Vineyard & Winery, Inc. volt, és amelyet eurdpai uniés védjegyként lajstromoztak,
2007-ben — egy évvel azutan, hogy a Jackson Family Farms felvasarolta a Byron Vineyard & Wineryt —
megszlint az oltalma.

Ezen érv nem 4ll ellentmondasban azzal a ténnyel, hogy a lajstromozatlan BYRON védjegy 4ltal
keletkeztetett, és a Jackson Family Farms dltal megszerzett ,goodwill” fennallt.

Ugyanis a felszélalds a korabbi lajstromozatlan BYRON védjegyet alapult, és nem a korabbi BYRON
eurdpai uniés védjegyen.

Emlékeztetni kell ezenfelil arra is, hogy léteznek lajstromozatlan védjegyek, amelyek a tagallamok
némelyikében torténé haszndlatuk révén tesznek szert legitimitasra. E megjelolések, amelyek valamely
aru vagy szolgaltatds kereskedelmi szdrmazdsat jelolik, gy miikodnek, mint a védjegyek. A 207/2009
rendelet 8. cikkének (4) bekezdése elismeri a tagdllamokban fenndllé ilyen jogok meglétét, és
lehetéséget biztosit a lajstromozatlan védjegyek jogosultjai szdmdara arra, hogy megakadalyozzak
valamely eurdpai uniés védjegy lajstromozasat, ha e jogok alkalmasak az ilyen védjegy haszndlatanak
megakaddlyozasara a vonatkoz6 nemzeti szabalyozas értelmében.

Az a kérdés tehat, hogy a valamely nemzeti jog oltalma alatt all6 lajstromozatlan védjegyet korabban
lajstromoztdk-e eurdpai uniés védjegyként vagy sem, lényegtelen.

Jelen esetben, amint azt az EUIPO helyesen megjegyzi, a korabbi BYRON eurdpai unids védjegy
oltalmdnak megsziinése nem képezte akadalyat annak, hogy a Jackson Family Farms haszndlja a
lajstromozatlan védjegyet, és e hasznalat révén ,goodwill”’-re tegyen szert.

Mivel a Jackson Family Farms az eurdpai unids védjegy bejelentése id6pontjdban mar megszerezte a
kell6 ,goodwill’-t, a korabbi BYRON eurépai uniés védjegy oltalminak megsziinése nem képezi
akadalyat annak, hogy a Jackson Family Farms jellegbitorldsi kereset inditdsaval megvédje
lajstromozatlan jogat.
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Az a tény tehat, hogy a kordbbi BYRON eurdpai uniés védjegy oltalma megsziint, nem all
ellentmondasban azzal, hogy a Jackson Family Farms megszerezte a lajstromozatlan BYRON védjegy
altal keletkeztetett ,goodwill”’-t.

A megtévesztd bemutatdssal és a jogsértéssel kapcsolatos kérdésekrdl

Az Egyesiilt Kirdlysdg joga szerinti jellegbitorlds ,klasszikus harmasat” képez6 két utolso feltétel
egyrészt a késobbi védjegy jogosultja dltal torténdé megtéveszté bemutatassal, masrészt a ,goodwill”
sérelmével kapcsolatos.

A megtamadott hatdrozatban a fellebbezési tandcs azt a kovetkeztetés vonta le, hogy e két feltétel
teljesiilt: figyelemmel a szoban forgd termékek azonossigira és a megjelolések kozott fennalld
hasonlésagokra, a felperes termékei Osszetéveszthet6k a Jackson Family Farms termékeivel, és a
megtévesztd bemutatds sérelmet okozhat ez utébbinak.

Hangsulyozni kell, hogy bar a felperes azt dllitja, hogy ,a »klasszikus hirmas« egyik feltétele sem
teljesiil[t]”, nem hozott fel részletes érveket a jellegbitorlds ,klasszikus harmasat” képezd feltételek
kozil a masodikat és a harmadikat illetéen, vagyis a megtévesztd bemutatist és a jogsértést illetéen,
csupan e bitorlds ,klasszikus harmasanak” elsé feltételére, nevezetesen a ,goodwill”-re vonatkozdan.

A felperes altal a megtéveszté bemutatast és a jogsértést illetGen elGterjesztett érvek hianyaban tehat
helyben kell hagyni a fellebbezési tandcs azon kovetkeztetését, miszerint figyelemmel a széban forgd
termékek azonossagira és a megjelolések kozott fenndlld hasonldsigokra, a felperes termékei
OsszetéveszthetSk a Jackson Family Farms termékeivel, és a megtéveszté bemutatas sérelmet okozhat ez
utébbinak.

A fentiek egészébdl eredben, mivel a felperes altal hivatkozott egyetlen jogalap megalapozatlan, a
felperes elsé kereseti kérelmét, és ennek kovetkeztében a keresetet teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

A Torvényszék eljarasi szabdlyzata 134. cikkének (1) bekezdése alapjan a Torvényszék a pervesztes felet
kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

Mivel a felperes pervesztes lett, az EUIPO kérelmének megfeleléen kotelezni kell a koltségek viselésére.
A fenti indokok alapjan
A TORVENYSZEK (els tanacs)
a kovetkez6képpen hatérozott:
1) A Torvényszék a keresetet elutasitja.

2) A Torvényszék Nelson Alfonso Egiiedet kotelezi a koltségek viselésére.

Pelikanova Valancius Oberg

Kihirdetve Luxembourgban, a 2017. jalius 18-i nyilvanos iilésen.

Alairasok

16 ECLL:EU:T:2017:518



_2017.07. 18-1 ITELET — T-45/16. SZ. UGY
ALFONSO EGUED KONTRA EUIPO — JACKSON FAMILY FARMS (BYRON)

Tartalomjegyzék

A jogvita elOZMENYEL . . . ..ot
A felek kereseti kérelmei ...... ..o i
A JogErdésrOl . .. ...
A felperes kérelmei masodik részének elfogadhatdsagardl................o il
Az Ugy érdemérol .. ... ... e
Elbzetes észrevételek ... ... ... .o
— A hivatkozott megjel6lésre irdnyadé tagallami jogra vald visszautalasrodl ................ .. ...

— A helyi jelentdségiit meghaladé mértékl kereskedelmi forgalomban torténé haszndlat és a
»goodwill” kozotti kapesolatrdl . ...

Az egyetlen jogalapnak a lajstromozatlan BYRON védjegy ,goodwill’-jének egyesiilt kirdlysagbeli
fennéllasdval kapcsolatos elsd réSzErdl .. ... ...t e

A Jackson Family Farms dltal el6terjesztett bizonyitékok elégtelenségérdl .....................

A Jackson Family Farms piaci részesedésérOl............ oo i

A ,goodwill” folyamatos fenndlldsardl ............ ... . .. i

A sajatos és megkiilonboztetd jellegzetességek hidnyarol............. ... L.
Az egyetlen jogalapnak a ,goodwill” megszerzésével kapcsolatos masodik részérdl..................

Az egyetlen jogalapnak a korabbi BYRON eurépai uniés védjegy oltalma megszlinésével kapcsolatos

harmadik részEerdl . ... ... .
A megtéveszt6 bemutatdssal és a jogsértéssel kapcsolatos kérdésekrdl ............ ...l
A KOIESEEEKIOL . . o et

ECLLILEU:T:2017:518



	A törvényszék ítélete (első tanács)
	Ítéletet
	A jogvita előzményei
	A felek kereseti kérelmei
	A jogkérdésről
	A felperes kérelmei második részének elfogadhatóságáról
	Az ügy érdeméről
	Előzetes észrevételek
	– A hivatkozott megjelölésre irányadó tagállami jogra való visszautalásról
	– A helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használat és a „goodwill” közötti kapcsolatról

	Az egyetlen jogalapnak a lajstromozatlan BYRON védjegy „goodwill”‑jének egyesült királyságbeli fennállásával kapcsolatos első részéről
	– A Jackson Family Farms által előterjesztett bizonyítékok elégtelenségéről
	– A Jackson Family Farms piaci részesedéséről
	– A „goodwill” folyamatos fennállásáról
	– A sajátos és megkülönböztető jellegzetességek hiányáról

	Az egyetlen jogalapnak a „goodwill” megszerzésével kapcsolatos második részéről
	Az egyetlen jogalapnak a korábbi BYRON európai uniós védjegy oltalma megszűnésével kapcsolatos harmadik részéről
	A megtévesztő bemutatással és a jogsértéssel kapcsolatos kérdésekről


	A költségekről


