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C-155/18. P.—C-158/18 P. sz. egyesitett iigyek

Tulliallan Burlington Ltd
kontra
az Eurdpai Uni6 Szellemi Tulajdoni Hivatala

(EUIPO)

»Fellebbezés — Eurépai uniés védjegy — Felszdlalasi eljards — Az Eurdpai Uniét megjelolé nemzetkozi
lajstromozas — A »BURLINGTON« szdelemet tartalmazoé szd- és abras védjegyek — BURLINGTON és
BURLINGTON ARCADE koréabbi nemzeti szévédjegyek — BURLINGTON ARCADE korabbi eurdpai
uniés és nemzeti abras védjegyek — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — A korabbi
védjegyek megkiilonboztetd képességének vagy johirnevének tisztességtelen kihasznaldsa vagy
sérelme — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Osszetéveszthetéség”

1. A jelen eljards fellebbezdje, a Tulliallan Burlington Ltd (a tovabbiakban: Tulliallan) egy London
kozpontjaban taldlhaté felsGkategérids iizletkozpont tulajdonosa. Az izletkdzpontban taldlhatéd
kiilonb6zé boltok és butikok luxuscikkek, példaul ékszerek, béraruk, ruhdzati cikkek és illatszerek
értékesitésére szakosodtak. A Tulliallan az Egyesiilt Kirdlysigban lajstromozott ,Burlington”? és
,Burlington Arcade”® szévédjegy, valamint az Egyesiilt Kirdlysagban lajstromozott, Burlington Arcade
szavakat tartalmazé 4abrds védjegy jogosultja.* A Tulliallan egyben a Burlington Arcade szavakat
tartalmaz6 eurdpai uniés abrds védjegy jogosultja is.®

2. A Tulliallan kifogasolta egy német cég, a Burlington Fashion GmbH (a tovabbiakban: BF) dltal a
»Burlington” szét haszndlé harom kiilondllé eurépai unids dbras védjegy, valamint a BURLINGTON
eurdpai unids szévédjegy lajstromozésa irant benyujtott kérelmet.® Az oltalom megadasa esetén a BF e
védjegyeket tobbek kozott szappanok, ékszerek és bortaskak értékesitésével kapcsolatban haszndlna. A
Tulliallan 4llitdsa szerint a négy eurdpai uniés védjegy — amelyek mindegyike tartalmazza a
»Burlington” szét — haszndlata tobbek kozott Osszetéveszthetdséget eredményezhet az érintett
kozonség képzetében és felhigithatja korabbi védjegyeinek johirnevét az eurépai unids védjegyrdl szolo,

—_

Eredeti nyelv: angol.

[\

A védjegyekkel ellathaté termékek és szolgéltatdsok nemzetkozi osztilyozdsdra vonatkozo, feliilvizsgdlt és modositott, 1957. junius 15-i Nizzai
Megallapodas szerinti 35. és 36. osztily tekintetében.

A 35., 36. és 41. osztély tekintetében.
A 35., 36. és 41. osztaly tekintetében.
A 35, 36. és 41. osztaly tekintetében.
A bejelentések a 3., 14., 18. és 25. osztalyra vonatkoztak. A Tulliallan kifogasai az elsé hdarom osztalyra korlatozédtak.
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2009. februar 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet 8. cikkének (1) és (5) bekezdése alkalmazéasiaban.” Ezek
a legfontosabb kérdések, amelyek a Torvényszék itéletével® szemben benyujtott fellebbezésekben
felmeriilnek. Ugyanakkor, miel6tt ratérnék e kérdésekre, elséként részletesebben be kell mutatni a jogi
hétteret, ezen eljards meglehetGsen Osszetett el6zményeit és az ligy tényallasat.

I. Jogi hattér
3. A 207/2009 rendelet 8. cikkének (1) és (5) bekezdése a kovetkezOképpen rendelkezik:

»(1) A korabbi védjegy jogosultjinak felszélalasa alapjan a megjelolés nem részesiilhet
védjegyoltalomban, ha

[...]

b) azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt all, a fogyasztok Osszetéveszthetik a
korabbi védjeggyel valé azonossiga vagy hasonlésiga, valamint az érintett &aruk, illetve
szolgaltatdsok azonossdga vagy hasonldsidga miatt; az Osszetéveszthet6ség magaban foglalja azt az
esetet is, ha a fogyaszték a megjelolést gondolati képzettarsitas (asszocidcid) atjan kapcsolhatjak a
korabbi védjegyhez.

(5) A (2) bekezdés szerinti korabbi védjegy jogosultjanak felszolaldsa alapjan nem részesiilhet tovabba
oltalomban a korabbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolés, ha az érintett aruk, illetve
szolgaltatdsok nem hasonléak, feltéve, hogy [eurdpai uniés] védjegy esetén a korabbi [eurdpai unids]
védjegy az [Unidban], kordbbi nemzeti védjegy esetén a kordbbi nemzeti védjegy pedig az érintett
tagallamban johirnevet élvez, és a megjelolés [helyesen: a bejelentett védjegy] alapos ok nélkiil torténd
haszndlata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlnd a korabbi védjegy megkiilonbozteté képességét
vagy johirnevét.”

7 HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbités: HL 2017. L 142., 104. o. A 207/2009 rendelet helyébe az eurdpai unids védjegyrdl szold, 2017. junius 14-i
(EU) 2017/1001 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.) 1épett.

8 Fellebbezésével a Tulliallan azt kéri a Bir6sagtdl, hogy helyezze hatdlyon kiviil az Eurépai Unié Torvényszékének 2017. december 6-i Tulliallan
Burlington kontra EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington kontra EUIPO - Burlington
Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington kontra EUIPO - Burlington
Fashion (Burlington), (T-122/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:871) és Tulliallan Burlington kontra EUIPO - Burlington Fashion
(BURLINGTON) (T-123/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:870) (a tovébbiakban: megtdmadott itéletek) itéletét, amelyekben a Torvényszék
elutasitotta a Tulliallan altal az EUIPO negyedik fellebbezési tandcsanak a Tulliallan és a BF kozotti négy felszélalasi eljardsra vonatkozo, 2016.
janudr 11-i hatdrozatainak (R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 és R 1635/2013-4. sz. tgyek) (a tovébbiakban: megtdmadott
hatdrozatok) hatdlyon kiviil helyezése irdnti elterjesztett keresetét. A BF beavatkozdéként vett/vesz részt a Torvényszék el6tti eljarasban és a
jelenlegi fellebbezés szakaszaban.

2 ECLIL:EU:C:2019:538



HOGAN FOTANACSNOK INDITVANYA — C-155/18. P.—C-158/18. P. sz. EGYESITETT UGYEK
TULLIALLAN BURLINGTON KONTRA EUIPO

II. A jogvita el6zményei

4. 2009. november 12-én a BF az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivataldandl (EUIPO) kérelmet
terjesztett el6 az 1017273. sz. nemzetkozi lajstromozds eurdpai unids oltalma irant. A lajstromozast az
alabbi dbras védjegy vonatkozasaban kérték:

4 Burlington

5. 2009. augusztus 13-dn a BF az EUIPO-ndl kérelmet terjesztett el az 1007952. sz. nemzetkozi
lajstromozds eurdpai unids oltalma irant. A lajstromozast az aldbbi ébras védjegy vonatkozdsiban
kérték:

6. 2008. november 20-an a BF az EUIPO-nal kérelmet terjesztett el6 a 982021. sz. nemzetkdzi
lajstromozas eurdpai uniés oltalma irdnt. A lajstromozast az alabbi abras védjegy vonatkozasdban
kérték:

7. 2008. november 20-dn a BF az EUIPO-nal kérelmet terjesztett el6 a 982020. sz. nemzetkozi
lajstromozas eurépai unids oltalma irdnt. A lajstromozast a BURLINGTON szévédjegy vonatkozasaban
kérték. A tovabbiakban a négy széban forgé védjegyre megtamadott védjegyekként fogok hivatkozni.

8. Az oltalmat a 3., 14., 18. és 25. osztdlyba tartoz6 aruk tekintetében kérték, az egyes osztilyokra
vonatkozdéan az alabbi leirassal:

3. osztdly: ,Szappanok kozmetikai haszndlatra, szappanok textilidkhoz, illatszer készitmények,
esszencidlis olajok, a bér, a fejb6r és a haj tisztitasira, dpolasara és szépitésére szolgal6 termékek; az
ebbe az osztdlyba tartozé testipolasi cikkek, dezodorok személyes haszndlatra, borotvalkozas el6tti és
borotvalkozas utani készitmények”;

14. osztaly: ,Ekszerek, kar6rak”;
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18. osztaly: ,B6r és miibor, bérondok, (az ebbe az osztilyba tartozd) taskdk, (az ebbe az osztdlyba
tartozo) kis méretl borbol késziilt termékek, igy kiilonosen pénztircak, levéltarcak, kulcstartéd tarcak;
eserny6k, napernyé formaju napellenz6k”;

25. osztaly: ,Labbelik, ruhdak, kalaparuk, derékszijak, 6vek”.

9. 2009. augusztus 12-én, 2010. mdjus 17-én és 2010. augusztus 16-an a Tulliallan felszélaldsokat
nydjtott be 207/2009 rendelet 41. cikke alapjan a megtamadott védjegyeknek a 3., 14. és 18. osztdlyba
tartozé aruk tekintetében torténd lajstromozasaval szemben.

10. A felszolalas(ok) tobbek kozott a kovetkezd, kordbbi védjegyeken és jogokon alapult(ak):

az Egyesiilt Kirdlysagban 2003. december 5-én lajstromozott és 2012. oktdber 29-én megfelelGen
megujitott 2314342. sz. BURLINGTON szé6védjegyen, amelyet a 35. és 36. osztilyba tartozé
szolgéltatasok tekintetében lajstromoztak, és amely az egyes osztilyok tekintetében a kovetkezd
leirasnak felel meg:

— 35. osztdly: ,hirdetési feliiletek bérbeadasa és lizingje; kereskedelmi és reklam céla kiallitasok és
bemutatok szervezési szolgaltatdsai; kereskedelmi céla vasirok szervezése; reklamozas és
promdcios szolgaltatdsok és ehhez kapcsolatos informdcids szolgéltatasok; kiillonb6zé termékek
Osszegyljtése mdasok megbizdsabol abbdl a célbdl, hogy a vasirlok kényelmesen
megtekinthessék és megvasarolhassak ezeket a termékeket tobbféle, vegyes kiskereskedelmi
tizletben”;

— 36. osztaly: ,boltok és iroddk bérlete; ingatlan lizingelése vagy kezelése; épiiletek lizingelése;
épiletek vagy épiiletek kozotti vagy azokon belilli hely lizingelése; ingatlanmenedzsment
szolgaltatasok; boltok és iroddk bérletére vonatkozé informacids szolgaltatasok; ingatlan
szolgéltatasok; tékebefektetés, befektetési alapok”;

az Egyesiilt Kirdlysagban 2003. november 7-én lajstromozott, és 2012. oktéber 29-én megfelelGen
megujitott 2314343. szamu BURLINGTON ARCADE szévédjegyen, amelyet a 35., 36. és
41. osztalyba tartozé szolgaltatasok tekintetében lajstromoztak, és amely a 41. osztdly tekintetében
a kovetkezd leirasnak felel meg: ,szérakoztatds (szérakoztatd szolgaltatdsok); palydzatok szervezése;
kiallitdsok megszervezése; szabadidé eltoltésével kapcsolatos tajékoztatas; €16 eléadasok bemutatdsa;
sportlétesitmények fenntartdsa; él6 zene és él6 el6addsok biztositasa; berendezések és létesitmények
biztositdsa egyiittesek él6 el6adasaihoz; €16 szérakoztaté szolgdltatisok (misorok); él6 zene
szolgdltatasa; é16 zenei el6addsok tartdsa; élémiisorok szervezése”;

az Egyesiilt Kiralysagban a 2330341. szdamon 2003. november 7-én lajstromozott, és 2013. aprilis
25-én megfeleléen megujitott, a 35., 36. és 41. osztalyba tartozé szolgaltatisokra vonatkozé alabbi
abras védjegyen:

BURLINGTON
ARCADE

a 3618857. szamon 2006. oktéber 16-an lajstromozott, aldbb &brazolt, eurdpai unids &abras
védjegyen, amelyet a 8715 C. sz. torlési eljaras alapjan a 35., 36. és 41. osztalyba tartozé
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szolgaltatasokra korlatoztak, és amely az egyes osztilyok tekintetében a kovetkezd leirdsnak felel
meg: ,reklamozas és promocios szolgéltatasok és ezekkel kapcsolatos informacids szolgaltatisok;
kiilonbozé termékek Osszegyljtése masok megbizasabél abbdl a célbdl, hogy a vasarlok
kényelmesen megtekinthessék és megvasarolhassdk ezeket a termékeket tobbféle, vegyes
kiskereskedelmi iizletben” (35. osztdly); ,boltok bérlete; ingatlanok lizingelése vagy kezelése;
épiiletek lizingelése; épiiletek vagy épiiletek kozotti vagy azokon belili hely lizingelése;
ingatlanmenedzsment szolgaltatasok; boltok bérletére vonatkozé informaciés szolgaltatasok ingatlan
szolgaltatasok”  (36. osztdly); ,szorakoztatds (szorakoztaté —szolgéltatdsok); szorakoztatd
szolgéltatasok nyujtasa élé6ben” (41. osztély):

BURLINGTON
ARCADE

11. A felszolalds(ok) aldtdmasztdsaként a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjira
és 8. cikkének (4) és (5) bekezdésére alapitott jogalapokra hivatkoztak.

12. 2013. jdlius 10-én, 2013. oktéber 8-dn, 2013. november 8-an és 2013. november 22-én a felszdlalasi
osztaly, miutdn megvizsgalta a Tulliallannak a 3618857. sz. eurdpai unids dbras védjegyen alapuld
felszdlalasat, a 3., 14. és 18. osztilyba tartozé druk tekintetében helyt adott az emlitett
felszélalas(ok)nak, és ebbdl kovetkezGen a BF-et kotelezte a koltségek viselésére.

13. 2013. augusztus 20-an, 2013. december 3-an, 2013. december 11-én és 2014. januar 2-an a BF a
207/2009 rendelet 58—64. cikke alapjan fellebbezést nyujtott be az EUIPO-hoz a felszélaldsi osztaly
hatdrozatai ellen.

14. A megtamadott hatdrozataival az EUIPO negyedik fellebbezési tandcsa hatdlyon kiviil helyezte a
felszolalasi osztily hatdrozatait, és a Tulliallant kotelezte a felszélalasi és a fellebbezési eljaras
koltségeinek viselésére.

15. A megtamadott hatdrozatokban a fellebbezési tanacs:

— el6szor is azt allapitotta meg, hogy 207/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazdsaban
a ,kilonbozé termékek Osszegylijtése masok megbizasabol abbdél a célbdl, hogy a vasarlok
kényelmesen [...] megtekinthessék és megvasarolhassak ezeket a termékeket tobbféle, vegyes
kiskereskedelmi iizletben” megnevezésti, 35. osztilyba tartozd szolgaltatis kivételével a 35. és
36. osztalyba tartozd szolgéltatisok vonatkozdsaban bizonyitottadk a korabbi védjegyek relevans
teriileten fenndll6 johirnevét;

— masodszor, az emlitett rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében emlitett indokot illetéen 1ényegében
azt allapitotta meg, hogy a felperes (Tulliallan) nem bizonyitotta, hogy a jelen esetben teljesiiltek
volna a megtévesztés és a célkozonségnek okozott kar megallapitisdhoz sziikséges feltételek;

— harmadszor, az emlitett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjit illetéen lényegében azt

allapitotta meg, hogy a széban forgé aruk és szolgéltatisok killonbozbek, és — az érintett védjegyek
hasonlésagatdl fiiggetleniil — az dsszetéveszthetdség veszélye kizart.
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III. A Torvényszék elotti eljaras és a megtamadott itéletek

16. A Torvényszék Hivataldhoz 2016. marcius 22-én benytjtott kérelmeivel a Tulliallan négy, a
megtamadott hatdrozatokkal szemben a T-120/16, a T-121/16, a T-122/16 és a T-123/16 szamon
nyilvantartasba vett hatdlyon kiviil helyezés iranti keresetet nytjtott be.

17. Hatalyon kivil helyezés iranti kereseteinek alatdmasztisa érdekében a Tulliallan hirom jogalapot
hozott fel. Az els6 jogalap a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésén, eljarasi hiban és
az eljarasi szabalyok megsértésén, a masodik jogalap az indokolasi kotelezettség megsértésén, a
meghallgatashoz val6 jog megsértésén és az emlitett rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértésén, a
harmadik jogalap pedig az emlitett rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésén alapult.

18. A megtamadott itéletekben, amelyek rendelkezé része és indokoldsa megegyezik, a Torvényszék
elutasitotta a Tulliallan altal felhozott hirom jogalapot.

19. Ami az els6 jogalapot illeti, a megtamadott itéletek 28. pontjaban a Torvényszék megallapitotta,
hogy a fellebbezési tandcs szerint a 35. osztilyba tartozé kiskereskedelmi szolgaltatast illetéen nem
bizonyitottak a Tulliallan korabbi védjegyeinek johirnevét. A Torvényszék azonban ugy itélte meg,
hogy a fellebbezési tandcs e megéllapitasit nem lehet elfogadni.

20. A Torvényszék szerint a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet (C-418/02,
EU:C:2005:425) alapjan nem lehetett Kkijelenteni azt, hogy az iizletkozpontok vagy a
bevasarlokozpontok a meghatarozasukndl fogva ki lennének zarva a 35. osztilyban meghatarozott
kiskereskedelmi szolgaltatds fogalméanak hatalya al6l. A Torvényszék megallapitotta, hogy a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 34. pontjaval
egyébirant az EUIPO azon allaspontja is ellentétes, amely szerint valamely iizletk6zpont szolgaltatasai
lényegében az ingatlanbérleti és ingatlankezelési szolgaltatasokra korlatozédnanak, és ebbdl
kovetkezéen e szolgaltatdsok cimzettjei f6ként az emlitett kozpontban taldlhaté iizletet vagy irodat
bérbe venni 6hajtéd személyek lennének. A Torvényszék megallapitotta, hogy a Birdsag dltal a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itéletben (C-418/02, EU:C:2005:425) értelmezett
35. osztaly szovegére tekintettel a kiskereskedelmi szolgaltatds fogalma az tzletkozpont éltal nyujtott
szolgéltatidsokat is magéban foglalja.” E birdsdg ennélfogva ugy itélte meg, hogy téves a
kiskereskedelmi szolgéltataisnak a fellebbezési tandcs altal hasznalt szigori értelmezése, ebbdl
kovetkezéen a Tulliallan hivatkozhat a korabbi védjegyek jéhirnevének oltalmara a 35. osztilyba
tartozo szolgaltatasok tekintetében.

21. A Torvényszék a megtamadott itéletek 43. pontjdban megallapitotta, hogy a Birdsag 207/2009
rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére vonatkozé itélkezési gyakorlatira tekintettel a Tulliallan a
fellebbezési tanacs, illetve a Torvényszék elStti eljarasban nem terjesztett elé olyan 0Osszefiiggd
bizonyitékokat, amelyek alapjan azt lehetne megallapitani, hogy a bejelentett védjegy haszndlata
tisztességtelentil kihaszndlja a kordbbi védjegyek megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét. A
Torvényszék azt is megdllapitotta, hogy annak ellenére, hogy Tulliallan hangsilyozta a korabbi
védjegyeinek ,egészen egyediilalld” jellegét, valamint azok johirnevének ,jelentdségét és exkluzivitsat”,
nem terjesztett el6 olyan konkrét bizonyitékokat, amelyek alkalmasak lettek volna annak
aldtamasztasara, hogy a megtamadott védjegyek haszndlata csokkenti az 6 korabbi védjegyeinek
vonzerejét. "

9 Lasd a megtamadott itéletek 34. pontjat.
10 Lasd a megtdmadott itéletek 44. pontjat.
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22. A megtamadott itéletek 45. pontjdban a Torvényszék megallapitotta, hogy ,[m]arpedig az a tény,
hogy egy masik gazdasdgi alany is jogosult lehet a felperes londoni iizletkdzpontjaban értékesitett
arukhoz hasonlé aruk vonatkozdsidban a »burlington« szét tartalmazé védjegy haszndlatara, az atlagos
fogyaszté szemében oOnmagiban nem csokkentheti e hely kereskedelmi vonzerejét. Ahogyan azt
ugyanis a Birdsag egyébirant a 2005. jualius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermaérkte itéletben
(C-418/02, EU:C:2005:425) kifejtette, az ilyen jellemzé az e kozpontban taldlhaté iizletek bérlsi altal
végzett kereskedelmi tevékenység ,kiilonféle szolgaltatasaihoz” is szorosan kapcsolédik, nem kizarélag
ez utébbi nevéhez, amely név rdadédsul, amint azt a fellebbezési tandcs a megtamadott hatdrozatban
helyesen megjegyezte, megegyezik az e kozpont kozelében taldlhaté mads, szintén jol ismert olyan
tizletek neveivel, mint a Burlington Gardens vagy a Burlington House.”

23. A Torvényszék a megtimadott hatdrozattal kapcsolatos dllitdlagos eljarasi hibat illetéen
megéllapitotta, hogy a Tulliallan észrevételeit az EUIPO érintett szervezeti egységei figyelembe vették,
és ennélfogva ezt az érvet mint megalapozatlant el kell utasitani.

24. A masodik jogalap tekintetében a Torvényszék elutasitotta a Tulliallan azon éllitasat, miszerint a
fellebbezési tandcs a megtamadott hatarozatokban egyaltalan nem indokolja meg a 207/2009 rendelet
8. cikke (4) bekezdésének megsértésére alapitott érv elutasitisat. Ezen felil a Torvényszék
megallapitotta, hogy a felszdlalasi osztily el6tti eljaras sordn a Tulliallan mint felszélalé hivatkozott
ugyan a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértésére, nem terjesztette azonban el az
annak bizonyitasahoz sziikséges ténybeli és jogi elemeket, hogy az e rendelkezés alkalmazasara
vonatkozé feltételek megfelel6en teljesiiltek. E birdsdg azt is megdllapitotta, hogy a Tulliallan
fellebbezési tandcs el6tt pusztin azt jelentette ki, hogy ,a felszélaldsi osztly el6tt elGterjesztett érveit
fenntartja” anélkiil, hogy ezeket az érveket ennél jobban sem ténylegesen sem pedig jogilag nem
alatdmasztotta volna. A Torvényszék a megtimadott itéletek 62. pontjaban ugy itélte meg, hogy a
fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta meg, hogy a Tulliallan nem bizonyitotta, hogy a jellegbitorlasi
keresetet megalapozasanak feltételei megfelelGen teljesiiltek, és ezért a masodik jogalapot elutasitotta.

25. Ami a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti Osszetéveszthetdség veszélyére
vonatkoz6 harmadik jogalapot illeti, a Torvényszék kimondta, hogy a fellebbezési tanacs helyesen
allapitotta meg azt, hogy a Tulliallan szolgdltatasai és a bejelentett védjeggyel érintett aruk nem
hasonlitanak egymdashoz. Kulonosen, a Torvényszék a 35. osztdlyba tartozé kiskereskedelmi
szolgaltatast illetéen megallapitotta, hogy tobbek kozott a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 50. pontjara tekintettel a kiskereskedelmi
szolgaltatds esetében sziikséges, hogy az eladdsra kindlt arukat pontosan meghatarozzak. A
Torvényszék szerint madrpedig a valamely {zletkozpontot, koztiik a Burlington Arcade-et alkotd
killonb6z6 boltokban eladhaté arukra vonatkozé pontos adatok teljes hidnya teljesen meggatolja az e
boltok és a megtimadott védjegyekkel megjelolt aruk kozotti képzettarsitast, hiszen a jelen esetben a
Tulliallan &ltal a ,luxuscikkekre” vonatkozéan megadott definici6 nem elegendé annak
meghatarozasdhoz, hogy milyen arukrdl van sz6. A Torvényszék ugy itélte meg, hogy e meghatarozas
hidnydban nem lehet hasonldsiagot vagy kiegészité jellegli kapcsolatot megallapitani a korabbi
védjegyekkel megjelolt szolgaltatisok és a bejelentett védjegyekkel megjelolt aruk kozott. A
Torvényszék elutasitotta a Tulliallan azon érvét, amely szerint az iizletkézpontok esetében nincs
szitkség az érintett aruk meghatdrozasara, mivel a Birdsag dltal a 2005. jalius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 34. pontjaban értelmezett 35. osztily szovegére
tekintettel a kiskereskedelmi szolgaltatds fogalma az iizletkozpont altal nydjtott szolgdltatdsokat is
magaban foglalja. E birésdg ezért megallapitotta, hogy mivel a 207/2009 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjdban meghatdrozott egyik sziikséges feltétel nem teljesiilt, a harmadik
jogalapot, valamint a teljes keresetet el kell utasitani.
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A. A felek kérelmei és a Birdsag elétti eljards
26. Fellebbezéseivel a Tulliallan azt kéri, hogy a Birdsag:
— helyezze hatdlyon kiviil a megtamadott itéleteket;

— helyezze hatdlyon kiviill a megtimadott hatarozatokat, vagy masodlagosan utalja vissza az tigyet a
Torvényszék elé annak érdekében, hogy az a Birdsag itéletével dsszhangban hozzon itéletet;

— az EUIPO-t és a BF-t kotelezze a koltségek viselésére.
27. A BF azt kéri, hogy a Birdsag:
— utasitsa el a fellebbezéseket;

— kotelezze a Tulliallant a BF részérél a Birdsag, a Torvényszék elStti eljarasban, valamint a
fellebbezési tanacs el6tti eljarasban felmeriilt koltségek viselésére.

28. Az EUIPO azt kéri, hogy a Birésag:

— helyezze hatdlyon kivill a megtamadott itéleteket azokban a részeikben, amelyekben azok
elutasitottdk a Tulliallannak a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjara és a korabbi
harom 2 314 342., 2314 343. és 2330 341. szamu egyesiilt kiralysagi védjegyre alapitott kérelmét;

— egyebekben a fellebbezést utasitsa el;

— allapitsa meg, hogy a felek maguk viselik sajat koltségeiket.

29. A Birdsag elnoke a 2018. janius 12-i végzésével elrendelte a C-155/18 P. sz., a C-156/18 P. sz., a
C-157/18 DP. sz. és a C-158/18 P. sz. ligy egyesitését a szdbeli szakasz lefolytatisa és az itélet
meghozatala céljabol.

30. A Tulliallan, a BF és az EUIPO irasbeli észrevételeket nyujtott be. A Tulliallan, a BF és az EUIPO

vett részt a 2019. aprilis 10-i targyalason.

IV. A fellebbezésekrol

31. A Tulliallan fellebbezésének alatamasztasaként hiarom jogalapra hivatkozik, elséként az 207/2009
rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére, masodikként az emlitett rendelet 8. cikke
(4) bekezdésének megsértésére, harmadikként pedig az emlitett rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak megsértésére.

32. A Birésag kérésének megfeleléen jelen inditvany a fellebbezésekben felhozott elsé és harmadik
jogalapra Osszpontosit.

A. Az elsé jogalaprol
33. A Tulliallan altal felhozott elsé jogalap alapvetéen két részbdl all. A Tulliallan elészor is azt allitja,

hogy a Torvényszék megsértette a 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdését, masodsorban pedig
azt, hogy a megtamadott itéletek eljarasi hibaban szenvednek.
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1. A 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése

a) A felek dlldspontja

34. A Tulliallan megjegyzi, hogy a Torvényszék a megtamadott itéletek 27-35. pontjaban kimondta,
hogy a fellebbezési tandcs tévesen dllapitotta meg, hogy a 35. osztilyba tartozé kiskereskedelmi
szolgaltatdsok nem foglaljak magukban az iizletkozpontok éltal nyujtott szolgéltatdsokat.' A Tulliallan
ugy véli, hogy a Torvényszék helyesen dllapitotta meg, hogy a Tulliallan korabbi védjegyeinek az
tzletkozpont szolgdltatdsainak nyujtasa tekintetében fenndllé johirneve nem korlatozédott az
tizletkozpontban  helyiséget  bérelni  szdndékozé  kiskeresked6k —sziik  csoportjara, hanem
végeredményben kiterjedt az e kiskereskeddk altal értékesitett aruk vasarloira is. A Tullialan megjegyzi
azonban, hogy a Torvényszék a korabbi védjegyek hirnevének jellemzésében hibat vétett, amikor a
megtamadott itéletek 34. pontjdban arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az iizletkozpont szolgaltatasai
tekintetében fenndllé e hirnév a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet
(C-418/02, EU:C:2005:425) alkalmazdsaban a ,kiskereskedelmi szolgaltatas” fogalma ala tartozik.

35. A Tulliallan gy véli, hogy ebben az {igyben dénté fontossagu, hogy a Birdsag figyelembe vegye,
hogy a fellebbezési tanics és a Torvényszék elbtti eljarasban elGterjesztett, johirnévre vonatkozéd
bizonyitékok egyértelmiivé tették, hogy a Tulliallan luxuscikkekre, koztiik ékszerekre, bdérarukra és
illatszerekre specializal6dé luxusiizletkozpontként kiilonlegesen erés johirnévvel rendelkezik. Ezenkiviil
a Tulliallan szerint a fellebbezési tanacs és a Torvényszék el6tti eljarasban elGterjesztett bizonyitékok
egyértelmiivé tették, hogy a korabbi védjegyek ,egészen egyediilalloak” voltak.

36. Miutdn korabban mér tudomasul vette, hogy a korébbi védjegyek johirnévvel rendelkeznek," e
hirnév szintjére vonatkozé bizonyitékok fényében a Tulliallan Ggy itéli meg, hogy a Torvényszéknek a
2008. november 27-i Intel Corporation itéletben (C-252/07, EU:C:2008:655, 42. pont) foglalt
szempontokat figyelembe vevé atfogd értékelés alapjan meg kellett volna allapitania, hogy az érintett
kozonség kapcsolatot teremtett a korabbi védjegyek és a megtamadott védjegyek kozott.

37. A Tulliallan szerint az ingatlankezelési szolgdltatdsoktdl eltéréen az tizletkozpont szolgéltatdsai
sziikségessé teszik az lizletekben értékesitett aruk végs6 fogyasztdival vald interakciot és azok
megcélzasat: a kozpont lzemeltetjének tevékenységei és e kozpontban taldlhaté tzletek
elvalaszthatatlanul kapcsolédnak egymashoz. A Tulliallan fenntartja, hogy a Tulliallan Burlington
Arcade-jéhez hasonléan el6kels iizletkozpont igen magas bérleti dijakat érhet el azdltal, hogy olyan
kiskereskeddéket gytjt Ossze, amelyek megfelel6 tipust luxuscikkeket kindlnak, és azaltal, hogy olyan
segitséget nyujtanak e kiskeresked6k szdméra, amely az Arcade-be vonzza a veviket. Ennek
megfeleléen vilagosan lathatd, hogy a Burlington Arcade-del val6 képzettarsitdas noveli a kiskereskedd
és arui presztizsét, viszont az is, hogy az atlagos fogyasztéd természetes mddon kapcsolnd Ossze a
korabbi ,Burlington” védjegyeket azon luxustermékek, kiillonosen olyan druk, mint az ékszerek,
béraruk és illatszerek, értékesitésével, amelyek esetében bizonyitott, hogy a Burlington Arcade
killonleges johirnévvel rendelkezik.

38. A Tullialan ugy véli, hogy az egyetlen kovetkeztetés, amely nyitva all a Torvényszék el6tt
— tekintettel a johirnévre vonatkozé megallapitdsaira (és valdjdban a fellebbezési tandcs és a
Torvényszék el6tti eljarasban elGterjesztett, johirnevére vonatkozé bizonyitékokra) —, hogy az atlagos
fogyaszt6 kapcsolatot teremt a korabbi védjegyek és a megtimadott védjegyek kozott. A Torvényszék
azonban tévesen egydltalin nem vont le kovetkeztetést a kapcsolat fenndlldséat illetéen, ehelyett az
eljaras soran a megkiilonbozteté képesség sérelmével és a tisztességtelen kihasznaldssal foglalkozott.

11 E tekintetben a Torvényszék a megtimadott itéletek 34. pontjaban megallapitotta, hogy a Birdsdg dltal a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte itéletben (C-418/02, EU:C:2005:425, 34. pont) értelmezett 35. osztdly szovegére tekintettel a kiskereskedelmi szolgéltatas
fogalma a kereskedelmi galéria dltal nydjtott szolgaltatisokat is magaban foglalja.

12 Lasd a megtdmadott itéletek 27. pontjat.
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39. A felhiguldssal és tisztességtelen kihaszndldssal kapcsolatban a Tulliallan ugy itéli meg, hogy a
Torvényszék a megtamadott itéletek 36—44. pontjdban tévesen dllapitotta meg, hogy a Tulliallan
elmulasztotta benyutjtani a felhigulds vagy a tisztességtelen kihasznilds megallapitdsahoz sziikséges
bizonyitékokat.

40. A Tulliallan agy véli, hogy a korabbi védjegy jogosultjdnak nem kell bizonyitania a védjegye
tényleges és aktudlis sérelmének a 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében vett
fennallasat. Sziikséges, hogy a kordbbi védjegy jogosultja bizonyitsa azon tények fennallasat, amelyek
alapjan az ilyen sérelem jovébeli bekovetkezésének komoly veszélyére lehet kovetkeztetni.' Ugy véli,
hogy a Torvényszék a bizonyitottsag szintjét az itélkezési gyakorlat altal elvartndl magasabb szintben
hatdrozta meg.

41. El6szor is, a Torvényszék a megtamadott itéletek 45. pontjdban helyesen éllapitotta meg, hogy
Tulliallan Burlington Arcade-jében értékesitett arukhoz hasonlé aruk vonatkozasaban a ,Burlington”
sz6 harmadik fél altali haszndlata soha nem sérti a korabbi védjegyek megkiilonbozteté képességét,
mivel az tzletkozpont ,kereskedelmi vonzereje” az ott taldlhaté iizletek bérléihez is kapcsolédott. A
Tulliallan dgy véli, hogy ez ellentétes a 2008. november 27-i Intel Corporation itéletben (C-252/07,
EU:C:2008:655) a kordbbi védjegyek megkillonbozteté képességének megsértésével kapcsolatban
megallapitottakkal. E tekintetben a Tulliallan azt 4dllitja, hogy a kozpontban taldlhat6 iizletek
védjegyeinek johirneve a széban forgd kérdés szempontjabdl nem relevans, és azt a Torvényszéknek
nem kellett volna figyelembe vennie.

42. Masodszor, a Torvényszék nem vette figyelembe az el6tte és a fellebbezési tandcs elétt folyd
eljarasban elGterjesztett 1ényeges bizonyitékokat, amelyek elegendéek voltak a Birésag 2008. november
27-i Intel Corporation itéletében (C-252/07, EU:C:2008:655, 76. és 77. pont) és 2013. november 14-i
Environmental Manufacturing kontra OHIM itéletében (C-383/12 P, EU:C:2013:741, 44. pont)
megallapitott kovetelmények teljesitéséhez.

43. A Tulliallan szerint a kordbbi védjegyeknek a ,Bringing Together Specification” megnevezésii
tizletkozponti szolgéltatasai valdjaban hasonléak az e kozpontban taldlhaté kiskereskeddk altal
értékesitett drukhoz, mivel szoros gazdasagi kapcsolat all fenn az izletkozpont iizemeltetjének
szolgdltatasai és az ott értékesitett termékek kozott. Tovabba a luxuscikkek, kiillonosen az ékszerek, a
béraruk és az illatszerek értékesitésével kapcsolatos korabbi védjegyek johirneve miatt az atlagos
fogyaszté ebben az esetben ugy érzékelné, hogy a harmadik fél altal értékesitett ezen arukat a
Tulliallan értékesitette vagy a Tulliallan engedélyével értékesitették. Ez 6hatatlanul higitand a kordbbi
védjegyeket, mivel csokkentené a Burlington Arcade kizdrélagossagat az atlagos fogyaszté szamara, s6t
a Tulliallan ,kiskereskeddi” tényleges és potencidlis tigyfeleinek szliken vett korében is. A Tulliallan ugy
véli, hogy a kordbbi védjegyek és a megtimadott védjegyek megtévesztésig hasonldak, és ilyen
esetekben, a 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655) 57. pontjaban
emlitett kapcsolat tekintetében kifejtett allasponttal valé analdgia Gtjdn a megtéveszté hasonldsig
megallapitasabdl sziikségképpen kovetkezik a ,tisztességtelen kihasznalds” megéllapitésa.

44. A BF és az EUIPO ugy véli, hogy ezt a jogalapot el kell utasitani.

13 2012. mdjus 10-i Rubinstein és L'Oréal kontra OHIM itélet (C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93. pont) és 2008. november 27-i Intel Corporation
itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 38., 76. és 77. pont).
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b) Elemzés

45. A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése ugy rendelkezik, hogy ,[a] [...] kordbbi védjegy
jogosultjanak felszolaldsa alapjan nem részesiilhet [...] oltalomban a korabbi védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonlé megjelolés, ha az érintett aruk, illetve szolgaltatdsok nem hasonléak, feltéve, hogy
kozosségi védjegy esetén a korabbi kozosségi védjegy a Kozosségben, korabbi nemzeti védjegy esetén a
korabbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagillamban jéhirnevet élvez, és a megjelolés [helyesen: a
bejelentett védjegy] alapos ok nélkiil torténd hasznalata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlna a
korabbi védjegy megkiilonbozteté képességét vagy johirnevét”.

46. Az 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazdsa hirom egyiittes feltételhez kotott. ™
El6szor is, az tkozé védjegyek azonossaga vagy hasonldésiga. Maiasodszor, a felszdlalds
alatamasztasaként hivatkozott kordbbi védjegy johirneve. Végil pedig azon veszély fennallasa, hogy a
védjegyként lajstromoztatni kivint megjel6lés alapos ok nélkiili hasznalata tisztességteleniil kihasznélja
vagy sérti a korabbi védjegy megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét. '

47. Az elsé feltételt illetéen a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak végrehajtisa az
itk6z6 megjelolések kozotti olyan mértékli hasonlésdg megallapitasatél fiigg, amely miatt az érintett
kozonség tudatdban fenndll a megjelolések Osszetévesztésének veszélye, az ugyanezen cikk
(5) bekezdése alkalmazidsanak feltételéiil nem irtdk el6 az Osszetéveszthetéség fenndllasat. E
tekintetben a Birdsdg 2015. december 10-i El Corte Inglés kontra OHIM itéletében (C-603/14 P,
EU:C:2015:807, 42. pont) kimondta, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése csupan azt irja
el6, hogy a meglévé hasonlésag alapjan az érintett kozonségnek az iitkozé megjeloléseket nem
Osszetévesztenie, hanem egymadssal rokonitania kell, azaz kapcsolatot kell teremteniiik kozottik.

48. A Tulliallan ugy véli, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot akkor, amikor elmulasztotta
annak megallapitdsat, hogy az érintett kozonség kapcsolatot teremtene a korabbi védjegyek és a
megtamadott védjegyek kozott.

49. Allaspontom szerint helytallé a Tulliallan azon allitasa, mely szerint a Torvényszék elmulasztotta
megvizsgalni, hogy az érintett kozonség teremtene-e kapcsolatot a széban forgd védjegyek kozott. A
Toérvényszék ugyanis azzal, hogy megallapitotta, hogy a korabbi védjegyek johirnevét nem vitattak,'® és
hogy a Tulliallan hivatkozhat a kordbbi védjegyek johirnevének oltalmara a 35. osztilyba tartozé
szolgaltatdsok” — koztik az {tizletkbzpont daltal nyujtott szolgéltatdsok'™ — tekintetében, csupén
emlékeztetett az ilyen kapcsolat kovetelményére vonatkozé itélkezési gyakorlatra, kimondta, hogy a
fellebbezési tandcs egyébirant a megtamadott hatdrozatban azt &llapitotta meg, hogy az iitkozé
védjegyek kozott nem volt kapcsolat,” és megvizsgalta, hogy a bejelentett védjegyek haszndlata
sértené-e vagy tisztességteleniil kihaszndlnd-e a kordbbi védjegy megkiilonboztetd képességét vagy
johirnevét.

14 2018. junius 28-i EUIPO kontra Puma itélet (C-564/16 P, EU:C:2018:509, 54. pont). Lisd még a megtdmadott itéletek 20. pontjat.

15 2018. janudr 16-i Starbucks kontra EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) itélet (T-398/16, nem tették kozzé, EU:T:2018:4, 75. pont).

16 Lasd a megtdmadott itélet 27. pontjat, amely szerint ,[az] iratokbdl ezenkiviil az ttnik ki, hogy a [Tulliallan] korabbi védjegyeit, amelyek a 35. és
36. osztilyba tartozd szolgéltatdsokat jelolnek, a relevans piaci kozonség jelentSs része egy Egyesiilt Kirdlysdgban jol ismert -— London
kozpontjdban taldlhatd, luxusizletekbsl dll6 — kereskedelmi galéria neveként ismeri. Mivel a felek nem vitatjdk a [Tulliallan] kordbbi
védjegyeinek ezt a johirnevét, a jelen esetben végeredményben az a kérdés meril fel, hogy az emlitett johirnév valéban kiterjed-e azokra a
35. osztalyba tartozé szolgaltatasokra, amelyek tekintetében a korabbi védjegyeket lajstromoztak, és igy a [Tulliallant] jogszertien megilletheti-e a
széban forgé johirnév oltalma.”

17 Léasd a megtdmadott itéletek 35. pontjét.

18 Lasd a megtdmadott itéletek 34. pontjat.

19 Lasd a megtdmadott itéletek 36. pontjat.
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50. Mikozben egyetértek a Tulliallan azon allitasaval, hogy a Torvényszék — tévesen — egyaltalin nem
vont le kovetkeztetést™ a kapcsolat fennallésit illetden, az ilyen vizsgélat elmaradésa — tekintettel arra,
hogy a széban forgd megjelolések kozotti kapcsolat megteremtése ugyanis csak az elsé a 207/2009
rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerint teljesitendé harom egyiittes feltétel koziil — 6nmagaban
nem elegend6 annak megallapitisahoz, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot, feltéve, hogy a
masik két feltétel valamelyike nem teljesiil.” Mivel az egyiittes feltételek koziil a kordbbi védjegyek
johirnevére vonatkozé mdsodik feltételt teljesitettnek kell tekinteni,” ezért meg kell vizsgéalni a
Tulliallan azon megallapitdsat, amely szerint a Torvényszék a megtamadott itéletek 36—45. pontjaban
tévesen allapitotta meg, hogy a Tulliallan nem szolgaltatott elegendé bizonyitékot annak
megéllapitasihoz, hogy a bejelentett védjegy haszndlata tisztességteleniil kihaszndlhatnd vagy sérthetné
a kordbbi védjegyek megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét. >

51. Ami a bizonyitékok 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével kapcsolatban megkovetelt
szintjét illeti, az allandd itélkezési gyakorlat szerint az e rendelkezésben bevezetett oltalomban valé
részesiilés érdekében a korabbi védjegy jogosultja nem koteles igazolni védjegyének tényleges és
aktudlis sérelmét. A korabbi védjegy jogosultjanak azonban bizonyitania kell azon tények fennallasat,
amelyek alapjén az ilyen sérelem jovébeli bekovetkezésének komoly veszélyére lehet kovetkeztetni. >

52. Allaspontom szerint a Tulliallan nem bizonyitotta, hogy a megtdmadott itéletek 44. pontjiban a
Torvényszék a korabbi védjegyek tényleges és aktudlis sérelmének bizonyitdsat kovetelte meg. A
megtamadott itéletek 44. pontjdban a 2013. november 14-i Environmental Manufacturing kontra
OHIM (C-383/12 P, EU:C:2013:741) itélet 43. pontjdban meghatdrozott szempontokra valé konkrét
hivatkozasbdl egyértelmtien kideriil, hogy a Torvényszék csupidn a sérelem komoly veszélyének
bizonyitésat kovetelte meg.*

53. Azt a kérdést illetéen, hogy a Torvényszék valéban elmulasztotta-e figyelembe venni, illetve
megfeleléen vizsgdlni az 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére vonatkozodan elé
terjesztett bizonyitékokat, emlékeztetni kell arra, hogy e birdésdg a megtdmadott itéletek 27. pontjaban
megdllapitotta, hogy a Tulliallan kordbbi védjegyeit, amelyek a 35. és 36. osztilyba tartozd
szolgéltatasokat jelolnek, a relevans piac kozonségének jelentGs része az Egyesiilt Kirdlysagban jol

20 E tekintetben nem elegendd az tiggyel kapcsolatos itélkezési gyakorlatra a széban forgd tigyek tényeire és kortilményeire vonatkozé itélkezési
gyakorlat alkalmazasa nélkiil hivatkozni.

21 Ezért a kozonség képzetében fennallé kapcsolat a 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében sziikséges, de onmagiban nem
elégséges feltétel. E tekintetben ldsd: 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 31. és 32. pont).

22 Lasd a megtdmadott itéletek 27. pontjat. Megjegyzem, hogy a Tulliallan vitatja a Torvényszéknek az & kordbbi védjegyei johirnevének
terjedelmére vonatkozé megallapitasait. A Tulliallan — jéhirnevével kapcsolatban — ugy véli, hogy az atlagos fogyaszté természetes modon
kapcsolnd 6ssze a kordbbi ,Burlington” védjegyeket azon luxustermékek, kiillonosen olyan druk, mint az ékszerek, bérdruk és illatszerek,
értékesitésével, amelyek esetében bizonyitott, hogy a Burlington Arcade nem csupan kiillonleges johirnévvel rendelkezik, hanem — amint azt a
Torvényszék a megtamadott itéletek 34. pontjaban megéllapitotta — az tizletkozpont tekintetében fenndllé johirneve a 2005. jalius 7-i Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) alkalmazdsaban a kiskereskedelmi szolgaltatds fogalméba tartozik.

23 A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése a veszélyek hdrom tipusit kiilonbozteti meg: a bejelentett védjegy alapos ok nélkiili hasznalata az
els6 esetben a kordbbi védjegy megkillonbozteté képességét sérti, a masodik esetben a kordbbi védjegy johirnevét sérti, illetve a harmadik
esetben tisztességteleniil kihasznalja a kordbbi védjegy megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét. A Birdsag a 2017. szeptember 20-i The Tea
Board kontra EUIPO itéletének (C—673/15 P—C-676/15 P, EU:C:2017:702) 92. pontjdban megdllapitotta, hogy a 207/2007 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése értelmében egy kordbbi védjeggyel kapcsolatos kiilonbozé tipustt veszélyek meérlegelésére vonatkozé vizsgélat kritériumai nem
fedik sziikségképpen egymast. E tekintetben azt, hogy fenndll-e a korabbi védjegy megkiilonboztetd képességének vagy johirnevének
tisztességtelen kihasznéldsdbdl 4ll6 sérelem, azon druk vagy szolgéltatdsok atlagos, szokdsosan tajékozott, észszeriien figyelmes és koriltekintd
fogyasztdja szempontjabdl kell értékelni, amelyek vonatkozasiban e védjegyet lajstromoztak. Ezzel szemben a korabbi védjegy megkiilonboztetd
képességének vagy johirnevének tisztességtelen kihasznaldsdbdl allo sérelem esetén — amennyiben az e védjegybdl a késébbi védjegy jogosultja
altal szerzett elényre vonatkozik a tilalom - az emlitett sérelem fennallisat azon édruk és szolgaltatisok &tlagos, szokdsosan tajékozott,
észszerlen figyelmes és kortiltekinté fogyasztéja szempontjabodl kell értékelni, amelyek vonatkozasaban a késébbi védjegy lajstromozasat kérik.
Megjegyzem, hogy a Tulliallan tudomdsul veszi, hogy mikézben a Torvényszék a megtdmadott tigyekben hozott itéletében a tisztességtelen
kihasznalasra 6sszpontosit, a Birdsag azt a felhigulast is figyelembe veszi, amely a kordbbi védjegyek megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét
sérti.

24 2012. mdjus 10-i Rubinstein és L'Oréal kontra OHIM itélet (C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési
gyakorlat).

25 Lasd még a megtamadott itéletek 39. pontjat.
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ismert — London kozpontjaban taldlhatd, luxusiizletekbdl all6 — iizletkozpont neveként ismeri.
Felmeriilt azonban a kérdés, hogy az emlitett johirnév kiterjed-e azokra a 35. osztilyba tartozé
szolgaltatasokra, amelyek tekintetében a korabbi védjegyeket lajstromoztik, és igy a Tulliallant
megilleti-e a sz6ban forgé johirnév védelme.

54. A Torvényszék a megtimadott itéletek 34. pontjdban megdllapitotta, hogy a Birésag éltal a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itéletben (C-418/02, EU:C:2005:425) értelmezett
35. osztaly szovegére tekintettel a kiskereskedelmi szolgéltatas fogalma az tizletkozpont altal nyujtott, a
Tulliallannak a koézpont bérl6i altal lebonyolitott értékesitéssel kapcsolatos szolgéltatasaihoz hasonld
szolgaltatasokat is magdban foglalja.” Ennyiben a Tulliallan hivatkozhat arra, hogy a bejelentett
védjegyek haszndlata tisztességtelentil kihaszndlhatta vagy sérthette volna a kordbbi védjegyek
207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét.

55. Amint a Torvényszék a megtamadott itéletek 39. pontjaban helyesen allapitotta meg, a korabbi
védjegy(ek) jogosultjanak ugyanakkor bizonyitania kell, hogy a kordbbi védjegy(ek) sérelme elére
lathaté. A széban forgd védjegyek kozotti ,kapcsolat” fenndllasdanak kérdéséhez hasonléan a sérelem
kockézatat atfogoéan is értékelni kell,”” beleértve a 2008. november 27-i Intel Corporation itéletben
(C-252/07, EU:C:2008:655, 42. pont) meghatarozott elemeket is.

56. Ezen elemek kozott a kovetkezdket lehet megemliteni: az iitkozé védjegyek kozotti hasonldsag
mértéke; azon druk és szolgdltatasok jellege, amelyek tekintetében az iitkoz6é védjegyeket
lajstromoztdk, beleértve ezen aruk vagy szolgaltatasok, valamint az érintett kozonség hasonldsaganak
vagy kiillonbozdéségének mértékét; a korabbi védjegy jo hirnevének erdssége; a kordbbi védjegy akar
onmagaban vett, akar haszndlat révén megszerzett megkiilonbozteté képességének mértéke; valamint
az Osszetéveszthetdség fenndlldsa a kozonség képzetében.”

57. Megfigyelheté6 azonban, hogy a 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07,
EU:C:2008:655) alapjat képezé eljarasokban a kérdéses szé olyan kitaldlt sz6 volt, amely a kozonség
képzetében szorosan kapcsolédott ezen eljaras felpereséhez, nevezetesen az Intel Corporation Inc.-hez,
valamint az dltala értékesitett szamitogépekhez és informatikai arukhoz, illetve az daltala nyujtott
informatikai szolgaltatasokhoz. Ezzel szemben a ,Burlington” szé egyaltalain nem ritkdn hasznadlt sz6 az
angol nyelvben, amelyhez a kiillonb6z6 angol nyelvli orszagokban kiilonb6zé foldrajzi, s6t kereskedelmi
elnevezések tarsulnak.” Ezért a ,Burlington” sz6 mind az Amerikai Egyesiilt Allamokban, mind
Kanaddban szamos varos és egyéb telepiilés nevében megtaldlhaté. A Burlington Road kozismert ut
Dublin varoskézpontja kozelében, és a ,Burlington” sz6 a Tulliallan zletkézpontjanak kornyékén
talalhaté tobb mas, ismert londoni iizlet, példaul a Burlington Gardens és a Burlington House nevében
is megtaldlhat6.*

58. Mindazonaltal el lehet fogadni, hogy a ,Burlington” szé eléggé szokatlan ahhoz, hogy az érintett
kozonség a korabbi védjegy(ek)et és a bejelentett védjegy(ek)et egymassal kapcsolatba hozza, még akkor
is, ha a személyek ezen csoportja nem téveszti Ossze — vagy legaldbbis kevéssé valdszinli, hogy
osszetévesztené — azokat egymassal. >

26 Amint azt jelen inditvany 94. és azt kovets pontjaiban jeleztem, komoly kétségeim vannak a Torvényszék ezen megallapitdsdnak helyességét
illetéen. Tekintettel azonban arra, hogy a megallapitast a Tulliallan nem tdmadta meg megfelel6 médon, és sem az EUIPO, sem pedig a BF nem
tdmadta meg a csatlakozo fellebbezésében, a jelen fellebbezés tekintetében helyesnek kell elfogadni.

27 Lasd: 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 79. pont), amelyben a Birésag atfogo értékelést kért.

28 Ezen elemek nem elegendéek annak megéllapitdsahoz, hogy egy kés6bbi védjegy hasznalata sérti, illetve sértené vagy tisztességteleniil
kihasznalja, illetve kihasznalna a korabbi védjegy megkiilonbozteté képességét vagy johirnevét. Lasd: 2008. november 27-i Intel Corporation itélet
(C-252/07, EU:C:2008:655, 80. pont).

29 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 42., 79. és 80. pont).

30 Egyszerd internetes keresés megmutatja, hogy az USA-ban szdmos kiskereskedelmi egység taldlhaté ,Burlington” névvel. Ezen kivill taldltam egy
orvosi kozpontot Périzsban (Franciaorszag), amelynek a nevében szerepel a ,,Burlington” szo.

31 Ezek a tények arra utalnak, hogy a ,Burlington” kifejezés nem egyedi, és megkiilonboztet6 képességgel sem rendelkezik.

32 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 30. pont). Emlékeztetnék arra, hogy az ilyen kapcsolatot azonban a
Torvényszék ebben az eljardsban nem allapitott meg.
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59. Mindazonadltal, amint azt a Birdsidg a 2008. november 27-i Intel Corporation itéletében (C-252/07,
EU:C:2008:655, 69—71. pont) megiéllapitotta, és amint azt a jelen inditvany 50. pontjaban mar jeleztem,
az ilyen kapcsolat megléte 6nmagdban nem elegendé annak val6szinliségének megallapitisahoz, hogy a
késbbi védjegy aktudlis vagy jovébeli haszndlata sérti vagy tisztességteleniil kihaszndlja a korabbi
védjegy megkiillonbozteté képességét vagy johirnevét. Amint arra a 2008. november 27-i Intel
Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655) 71. pontjdban a Torvényszék ramutatott, az iitkozé
védjegyek kozotti ilyen kapcsolat fenndllasa nem mentesiti a kordbbi védjegy jogosultjat az alél, hogy
bizonyitsa a védjegye tényleges és aktudlis sérelmének fennallasat, vagy az ilyen sérelem jovébeli
bekovetkezésének komoly veszélyét.

60. E kulcsfontossagu kérdéssel kapcsolatban kijelenthetem, hogy egyetértek a Torvényszéknek a
megtamadott itéletek 44. és 45. pontjaban tett megallapitasival, amely szerint a Tulliallan valdjaban
nem bizonyitotta a sérelem veszélyének fennallasat. Az aldbbiakban ismertetett indokok alapjan
jutottam erre a kovetkeztetésre.

61. El6szor is, amint azt a Torvényszék a megtamadott itéletek 45. pontjdban megallapitotta, az
tizletkozpont kereskedelmi vonzereje szorosan kapcsolédott az e kozpont bérléi dltal nydjtott
szolgéltatidsokhoz is, nem csupdn az iizletkdzpont nevéhez.” Azt is megjegyezte, hogy e név az
tizletkozpont kozelében taldlhaté mads, szintén jél ismert olyan iizletek nevéhez is kapcsolédik, mint a
Burlington Gardens. Ezért, ellentétben a 2008. november 27-i Intel Corporation itélettel (C-252/07,
EU:C:2008:655), amelyben — megismételjik — a szé kitaldlt sz6 volt, és a kozonség képzetében
szorosan kapcsolddott a felperes tarsasag aruihoz és szolgaltatasaihoz, a ,Burlington” sz6 nem kitalalt
sz6. Ezenfelil — amint azt mdar hangsulyoztam - a ,Burlington” sz6 az Egyesiilt Kiralysagban,
[rorszagban, az Egyesiilt Allamokban és Kanaddban is szerepel iizletek nevében, és a szét mar szdmos
mas gyarto6 és szolgaltatd is haszndlja.

62. A Tulliallan megallapitdsaival ellentétben nem tartom irrelevansnak, hogy a ,Burlington” sz6 a
Burlington iizletkozpont kozelében taldlhaté mads, jol ismert {izletek nevében is szerepel. Egy ilyen
elem az atfogé értékelés részeként fontos lehet, és arra utalhat, hogy a korabbi védjegyek nem annyira
erételjesen és kozvetleniil idézik fel a korabbi védjegyeket, igy csokken annak kockézata, hogy a késGbbi
védjegyek aktudlis vagy jovébeli hasznalata sérti vagy tisztességtelenill kihaszndlja a korabbi védjegyek
megkiillonboztetd képességét vagy jé hirnevét.*

63. Masodszor, amint azt a Torvényszék a megtamadott itéletek 45. pontjaban megallapitotta, az a
tény, hogy egy masik gazdasigi alany is jogosult lehet a Tulliallan tzletkozpontjaban értékesitett
arukhoz hasonl6 aruk vonatkozasaban a ,Burlington” sz6t tartalmazé védjegy hasznalatira, 6nmagaban
még nem utal a védjegyeinek johirneve sérelmének kockazatira, ha az tzletkozpont kereskedelmi
vonzereje szorosan kapcsolddik a kozpont bérldinek és az altaluk nyujtott szolgéltatdsok johirnevéhez
és tekintélyéhez.* El6fordulhat, hogy — amint azt mar kordbban is elismertem — amikor az atlagos
fogyaszté a ,Burlington” szét a BF dltal eldallitott divatcikkekkel oOsszefiiggésben latja hasznalni,
kapcsolatot teremthet a Tulliallan londoni tzletkézpontjaval. Mégis valészintitlennek latszik, hogy e
koriilmény onmagdban véltozast idézne elé a késébbi védjegyek haszndlata kovetkeztében azon aruk és
szolgéltatasok atlagos fogyasztdjanak gazdasdgi magatartisiban, amelyek tekintetében a korabbi
védjegyeket lajstromoztdk.”® Még ha a Tulliallan keresetében foglaltakat teljes egészében el is

33 A Tulliallan beadvényaival ellentétben gy vélem, hogy a Torvényszék e ténymegéllapitdsa nem irrelevéns.

34 Lasd analdgia utjan: 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 67. és 68. pont).

35 A Tulliallan azt éllitja, hogy a széban forgé kérdés szempontjabdl nem relevins a galéridban talalhaté tizletek védjegyeinek hirneve, és a
Torvényszéknek nem kellett volna azt figyelembe vennie. A magam részérdl egyetértek ezzel. Hangstlyozni kell azonban, hogy a Térvényszék
— véleményem szerint helyesen — csupan azt dllapitotta meg, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazasdban inkabb a
korabbi védjegy a fontos, nem pedig barmely mads kiils6 dolog vagy tény, mint példaul a galéria bérl6inek arui vagy szolgéltatdsai.

36 Lasd: 2008. november 27-i Intel Corporation itélet (C-252/07, EU:C:2008:655, 77. pont).

14 ECLIL:EU:C:2019:538



HOGAN FOTANACSNOK INDITVANYA — C-155/18. P.—C-158/18. P. sz. EGYESITETT UGYEK
TULLIALLAN BURLINGTON KONTRA EUIPO

fogadnank, kevéssé indokolt azt feltételezni, hogy példdul a kivalé mindéségli aruk markatudatos londoni
fogyasztdja ne latogatna el a Tulliallan tzletkdzpontjdba pusztin azért, mert ,Burlington” névvel
ellatott divatcikkekkel vagy mds termékekkel mar mas kiskereskedelmi elarusitéhelyeken is talalkozott.

64. Kovetkezésképpen véleményem szerint ezen érvet mint megalapozatlant el kell utasitani.

2. Eljdgrasi hiba

65. A Tulliallan ugy véli, hogy a Torvényszék a megtamadott itéletek 46. pontjadban tévesen alkalmazta
a jogot, amikor az arra vonatkozé dllitasat, miszerint a megtimadott hatarozatok jogsértéek, mivel a
fellebbezési tanacs a Tulliallan beadvanyait nem vette figyelembe, megalapozatlanként elutasitotta.

66. Elegendd itt megallapitani, hogy a Tulliallan 1ényegében megismétli azt az érvet, amelyet mar a
Torvényszék el6tt is el6adott, anélkiil, hogy megjelolte volna a jogsértést, amelyet e birdsig ezen érvre
a megtamadott itéletek 46. pontjaban adott valaszédban elkovetett.

67. Amint az EUMSZ 256. cikk (1) bekezdésének masodik albekezdésébdl és az Eurépai Unié Birdsiga
alapokmanya 58. cikkének elsé bekezdésébdl kovetkezik, a fellebbezés kizardlag jogkérdésre
vonatkozhat. A Birdsag eljarasi szabdlyzata 169. cikkének (2) bekezdésének megfeleléen a
fellebbezésben felhozott jogalapoknak és jogi érveknek pontosan meg kell jelolniiik a Torvényszék
hatdrozatdban szereplé indokolds vitatott részeit. Nem tesz eleget e kovetelménynek az a fellebbezés,
amely, anélkill, hogy akar egyetlen olyan érvet is tartalmazna, amely kifejezetten a megtamadott
itélettel szemben felhozott téves jogalkalmazds meghatirozasara irdnyul, azoknak a jogalapoknak és
érveknek az ismétlésére vagy szé szerinti atvételére szoritkozik, amelyeket kordbban mar a
Torvényszék elé terjesztettek.”

68. Ebbdl kovetkezik, hogy ezt az érvelést mint elfogadhatatlant el kell utasitani.

69. Ezért ugy vélem, hogy a Birdsignak el kell utasitania az els6 jogalapot, részben mint
megalapozatlant, részben mint elfogadhatatlant.

B. A harmadik jogalaprol

1. A felek dllaspontja

70. Harmadik jogalapjat a Tulliallan arra alapozza, hogy a Torvényszék megsértette a 207/2009
rendelet Osszetéveszthet8ség re vonatkozé 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjat.

71. A Tulliallan megjegyzi, hogy a Birésdg a 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet
(C-501/15 P, EU:C:2017:750) 48. pontjaban megallapitotta, hogy a 2005. jalius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte itéletében (C-418/02, EU:C:2005:425) megfogalmazott azon kovetelmény, mely
szerint a ,kiskereskedelmi szolgaltatisokra” kiterjed6 védjegy bejelentéjének pontosan meg kell
hatdroznia azokat az drukat vagy drutipusokat, amelyekre e szolgdltatisok vonatkoznak, nem
alkalmazandé az utdbbi iigyben hozott itéletet megeléz6en lajstromozott védjegyekre. A Tulliallan
véleménye szerint a jogbiztonsdg elvén alapuld, 2017. oktédber 11-i EUIPO kontra Cactus itéletet
(C-501/15 P, EU:C:2017:750) egyarant alkalmazni kell a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) itélet id6pontjaban kozzétett, vagy csupan benyujtott,
de az EUIPO® 4§ltal az utdbbi itéletet kovetd vizsgdlati idGszak alatt moédositani nem kért

37 2019. marcius 21-i Eco-Bat Technologies és tarsai kontra Bizottsag itélet (C-312/18 P, nem tették kozzé, EU:C:2019:235, 31. és 35. pont).
38 (Akkori nevén) OHIM.
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arujegyzékekre. A Tulliallan szerint Osszeegyeztethetetlen lenne a jogbiztonsdggal, ha a
védjegybejelentbkre, miutdn teljesitették az EUIPO kovetelményeit védjegyeik lajstromozasara
vonatkozdan, visszamendlegesen vonatkozna a Birdsag valamely olyan, a bejelentés és a lajstromozds
kozotti idészakban hozott hatdrozata, amely e jogokat érintette.®

72. A Tulliallan azt is megéllapitja, hogy a Torvényszék tévesen értelmezte a 2005. jalius 7-i Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte itéletet (C-418/02, EU:C:2005:425, 48—51. pont). A Tulliallan dgy véli,
hogy az tigy hatdlya igen korlatozott, mivel az a kiskereskedelmi szolgaltatasokra és az e szolgaltatasok
meghatarozasara vonatkoz6 kovetelményekre terjed ki. A széban forgd kovetelmény nem vonatkozik az
tizletkozpontok szolgéltatasaira vonatkozé lajstromozasokra. Ezért a Tulliallan nem koteles megjeldlni
azokat az drukat, amelyekre az tizletkozpont szolgéltatasai vonatkoznak.

73. A Tulliallan mdsodsorban arra is hivatkozott, hogy ha a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte itéletet (C-418/02, EU:C:2005:425) a kordbbi védjegyeire is alkalmazni kell, a
Torvényszék tévesen vonta le azt a kovetkeztetést, hogy az itélet sziikségszertien kizdrja a megtévesztd
hasonldsag megallapitasat. A Tulliallan szerint a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) nem kovetel meg ilyen korldtozast: iranymutatast nyujt a lajstromozas
formajaval kapcsolatban, ami megkonnyiti a megtéveszt6 hasonlosdg elemzését; ez nem akadalya annak,
hogy a korabbi védjegy jogosultja igénybe vegye a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjaban foglalt védelmet egy késébbi, megtévesztéen hasonld lajstromozés tekintetében.

74. A Tulliallan ezért Ggy véli, hogy a Torvényszéknek arra a kovetkeztetésre kellett volna jutnia, hogy
a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) nem tiltja
jelen tigyben a megtéveszté hasonldsdg fenndllasanak megéllapitdsat, és arra, hogy a fellebbezési tanacs
tévesen jutott erre a kovetkeztetésre. A Torvényszéknek ezért ,meg kellett volna vizsgalnia” a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) ,altal nem érintett
védjegyek hasonldsdgat”, vagy vissza kellett volna utalni az tigyet a fellebbezési tandcs elé, hogy az
végezze el ezt a vizsgilatot.

75. Az EUIPO ugy véli, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjara alapitott
jogalap a 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet (C-501/15 P, EU:C:2017:750) fényében a
harom korabbi, egyesiilt kiralysagi védjegyre tekintettel megalapozott. Ugy véli azonban, hogy e jogalap
a kordbbi eurdpai uniés védjegyre tekintettel megalapozatlan.

76. A BF és az EUIPO ugy véli, hogy ezt a jogalapot el kell utasitani.
2. Elemzés

a) A Praktiker itélet idébeli hatdly szerinti alkalmazdsa

77. A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja ugy rendelkezik, hogy a védjegy nem
részesiilhet védjegyoltalomban, ha valamely korabbi védjegy jogosultjdnak felszdlaldsa alapjan
megallapithatd, hogy fenndll az dsszetéveszthetdség.

39 A Tulliallan megjegyzi, hogy (a 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet [C-501/15 P, EU:C:2017:750]) jelent6sége abban all, hogy az ezen
tigyben szerepld védjegyek kozill harom, a 2314342. sz. [egyesiilt kirdlysagi védjegy], a 2314343. sz. [egyesilt kirdlysdgi védjegy] és a 2330341. sz.
[egyesiilt kirdlysdgi védjegy] lajstromozdsira (a 2005. jdlius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet [C-418/02, EU:C:2005:425])
kihirdetése el6tt kerilt sor, tehat semmiképpen sem vonatkoznak rajuk a Birésag (2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet [C-501/15 P,
EU:C:2017:750]) szerinti kovetelményei. A negyedik védjegy [a 3618857. sz. eurdpai unids dbras védjegy] esetében a felszélalasi idészak (a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet [C-418/02, EU:C:2005:425]) meghozataldnak idépontjiban lezdrult, és ezt koveten e
védjegyet 2006. oktéber 16-an lajstromoztik. (A 2005. jalius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet [C-418/02, EU:C:2005:425])
alapjdul szolgdl6é szakpolitikai indokok fényében ugy érveltek, hogy (a 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet [C-501/15 P,
EU:C:2017:750]) helyes értelmezése szerint (a 2005. jalius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet [C-418/02, EU:C:2005:425]) erre az
eurdpai unids védjegyre sem vonatkozik.
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78. Az dllandé itélkezési gyakorlatbdl kittinik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak alkalmazdsiban az OsszetéveszthetGség elSfeltétele, hogy mind a bejelentett, mind a
korabbi védjegy azonos vagy hasonlé legyen, és a védjegybejelentésben szereplé aruk vagy
szolgaltatasok azonosak vagy hasonlék legyenek a korabbi védjegy aruihoz vagy szolgdltatasaihoz, és e
feltételeknek egyiittesen kell teljestilnitik. *

79. A Torvényszék a megtamadott itéletek 70. pontjaban emlékeztetett arra, hogy a 35. osztilyba
tartozd szolgaltatdsokat illetéen a kiskereskedelmi szolgaltatds esetében sziikséges, hogy az eladasra
kinalt arukat pontosan meghatarozzak. Tekintettel arra, hogy a Tulliallan a 2005. jalius 7-i a Praktiker
Bau- und Heimwerkermairkte itéletnek (C-418/02, EU:C:2005:425) megfeleléen nem hatdrozta meg az
suzletkdzponti szolgaltatdsok” targyat képezé darukat, a Torvényszék megdllapitotta, hogy nem
allapithaté meg hasonlésdg a kordbbi védjegyek arujegyzékébe tartozd szolgaltatasok és a bejelentett
védjegyek drujegyzékébe tartozé daruk kozott, és igy elutasitotta a 207/2009 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjara, valamint az Osszetéveszthetdségre alapitott jogalapjat.

80. A 2005. jdlius 7-i a Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 49. és
50. pontjaban a Birdésag megallapitotta, hogy valamely, kiskereskedelmi szolgaltatasok keretében
nyuyjtott szolgaltatasokra vonatkozé védjegy lajstromozasa esetén nem sziikséges konkrétan megjellni
a szolgaltatast vagy szolgaltatasokat. Azok azonositdsahoz elegendd az olyan éltalanos megfogalmazasok
haszndlata, mint a ,kiilonb6z6 aruféleségek osszedllitasa, amely lehet6vé teszi az iigyfelek szamdra, hogy
megfelel6en megtekinthessék és megvasarolhassik ezeket az arukat”. A Birésig azonban hangsulyozta,
hogy a védjegy bejelentbjének mindazondltal pontosan meg kell jelolnie azokat az drukat vagy
drutipusokat, amelyeket e szolgdltatds érint. E hatarozatbdl egyértelmten kideril, hogy az aruk vagy
arutipusok pontos megjelolése kotelezo, és ennek — a Tulliallan altal eladottakkal ellentétben — nem
csupdn célszertiségi indoka van.*

81. A 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermaérkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) idébeli
hatdlyat a 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet (C-501/15 P, EU:C:2017:750) 45. és
46. pontja korldtozta, amely pontokban a Birdsig megallapitotta, hogy a jogbiztonsig és a
bizalomvédelem elvének tiszteletben tartdsa érdekében a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 49. és 50. pontjabdl kovetkezd itélkezési gyakorlat
csupan az eurdpai unios védjegybejelentésekre vonatkozik, és nem érinti az ezen itélet kihirdetése elétt
mar lajstromozott védjegyek oltalmdnak terjedelmét. A Birdsdg ezért megallapitotta, hogy a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) kihirdetése el6tt
lajstromozott védjegyek oltalmanak terjedelmét nem érinti az ezen itéletbl kovetkezd itélkezési
gyakorlat, hiszen ezen itélet csak az eurépai unids védjegyek 4j bejelentéseire vonatkozik.*

82. Véleményem szerint, tekintettel arra, hogy jelen {igyben a kordbbi védjegyek koziil harom védjegyet,
nevezetesen a 2314342. sz. egyesiilt kiralysagi védjegyet, a 2314343. sz. egyesiilt kiralysagi védjegyet és a
2330341. sz. egyesiilt kiralysagi védjegyet® egyarant 2003-ban, azaz a 2005. julius 7-i Praktiker Bau-und
Heimwerkermarkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) kihirdetése el6tt lajstromoztdk, a 2017. oktober
11-i EUIPO kontra Cactus itéletbsl (C-501/15 P, EU:C:2017:750)* egyértelmiien kovetkezik, hogy a
Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtamadott itéletek 70. pontjaban azt allitotta,
hogy a BT koteles lett volna pontositani a 35. osztdlyba tartozé kiskereskedelmi tevékenységgel

40 2017. szeptember 20-i The Tea Board kontra EUIPO itélet (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 47. pont, valamint az ott hivatkozott
itélkezési gyakorlat).

41 Allaspontom szerint a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 51. pontja ad magyarazatot a
széban forgd kotelezettség céljat illetéen anélkiil, hogy barmilyen médon korldtoznd e kotelezettség terjedelmét.

42 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 48. pont). Lisd még analégia Gtjan: 2017. februar 16-i
Brandconcern kontra EUIPO és Scooters India itélet (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 31. pont).

43 Lésd a fenti 11. pontot.
44 Amelyet csaknem 2 hdénappal a megtamadott itéletek el6tt hoztak.
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érintett drukat vagy arutipusokat. A Torvényszék tovabba a megtimadott itéletek 71. pontjdban tévesen
allapitotta meg, hogy a széban forgd aruk vagy arutipusok meghatdrozdsanak hidnydban nem lehet
hasonlésagot vagy kiegészité jellegli kapcsolatot megéllapitani a kordbbi védjegyekkel megjelolt
szolgaltatasok és a bejelentett védjeggyel megjelolt aruk kozott.

83. Ezért ugy vélem, hogy a jelen jogalapnak a 2314342. sz. egyesiilt kiralysagi védjegy, a 2314343. sz.
egyesiilt kirdlysagi védjegy és a 2330341. sz. egyesiilt kirdlysagi védjegy tekintetében helyt kell adni.

84. Az Eurdpai Unié Birdsaga alapokmanyanak 61. cikke szerint ha a fellebbezés megalapozott, a
Bir6sag a Torvényszék hatdrozatat hatdlyon kivill helyezi. Ha a per dlldsa megengedi, az iigyet maga a
Birésag is érdemben eldontheti, illetve hatdrozathozatalra visszautalhatja a Torvényszékhez.

85. Allasspontom szerint az eljaras jelenlegi 4llisa nem teszi lehet6vé a Birésdg szdmara, hogy a
harmadik jogalaprél jogerds itéletet hozzon. Ebbdl viszont az kovetkezik, hogy a 2314342. sz. egyesiilt
kiralysagi védjeggyel, a 2314343. sz. egyesiilt kirdlysagi védjeggyel és a 2330341. sz. egyesiilt kiralysagi
védjeggyel kapcsolatos harmadik jogalapot hatdrozathozatalra vissza kell utalni a Torvényszékhez. A
Torvényszék ezért elviekben koteles djra értékelni, hogy fenndll-e a széban forgdé hirom korabbi
egyesiilt kirdlysagi védjegy és a BT altal bejelentett védjegyek Osszetévesztésének veszélye. A Birdsag
rendelkezésére allo tgyiratokbol azonban tdgy tdnik, hogy a felszélaldsi osztdly hatdrozatai és a
megtamadott hatdrozatok eljarasi okokbdl kizardlag a 3618 857. sz. korabbi eurdpai uniés védjegy
vizsgalatan alapultak, amelynek hasznélatit nem kellett igazolni. Ugy tiinik tehat, hogy maganak a
Torvényszéknek is vissza kell utalnia az tigyet az EUIPO-hoz. Ennek eldontése azonban a Torvényszék
hataskorébe tartozik.

86. Ugy vélem azonban, hogy — tekintettel arra, hogy a 3618857. sz. eurépai uniés abras védjegyet
2006. oktéber 16-an, tehat ennélfogva a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itéletet
(C-418/02, EU:C:2005:425) kovetSen lajstromoztik — a 2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet
(C-501/15 P, EU:C:2017:750), amely kivételesen* — tobbek kozott a jogbiztonsagra hivatkozva — idébeli
hatdly miatt korldtozta a korabbi itélet alkalmazasat, nem alkalmazhatd.

87. Mig a 207/2009 rendelet 48. cikkének (1) bekezdése eldirja, hogy az eurdpai unids védjegy sem az
oltalom idétartama alatt, sem annak megujitdsakor nem valtoztathaté meg,* ezzel szemben e rendelet
43. cikkének (1) bekezdése ugy rendelkezik, hogy a védjegy bejelentdje a bejelentésben szerepld
drujegyzéket bdrmikor korldtozhatja.” Azon éruk vagy drutipusok pontos meghatérozasdval, amelyekre
a kiskereskedelmi szolgéltatdsok vonatkoznak, a védjegy bejelentéje valdjdban — Osszhangban a
207/2009 rendelet 43. cikkével — korldtozza* a védjegybejelentésének terjedelmét.” Ezért lehetséges
volt a BF szamadra, hogy a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itéletet (C-418/02,
EU:C:2005:425), illetve a széban forgd bejelentéssel kapcsolatos felszdlalasi eljaras lezarultat kovetSen
modositsa bejelentését a 3618857 sz. eurdpai uniés dbras védjegy tekintetében azon aruk vagy
arutipusok pontos meghatarozdsaval, amelyekre a 35. osztilyba tartozé kiskereskedelmi szolgaltatasok
vonatkoznak.

45 Lasd: Wahl f6tanacsnok EUIPO kontra Cactus tigyre vonatkozé inditvanya (C-501/15 P, EU:C:2017:383, 54. pont).

46 Lasd még a 207/2009 rendelet 48. cikkének (2) bekezdése altal engedélyezett korlatozott kivételeket, feltéve, hogy a mddositds lényegileg nem
valtoztatja meg az eredetileg lajstromozott védjegyet, illetve nem bdéviti az arujegyzéket (ez utdbbi fordulatot illetéen ldsd még a rendelet
43. cikkének (2) bekezdését).

47 A 207/2009 rendelet 43. cikkének (2) bekezdése kifejezetten megtiltja az drujegyzék bovitését.

48 Mivel véleményem szerint gyakorlatilag lehetetlen minden ismert drut vagy akér arutipust felsorolni, barmely érujegyzéknek korlatoz6 hatdsa
van.

49 Lasd analdgia utjan: Campos Sanchez-Bordona fétandcsnok Brandconcern kontra EUIPO iigyre vonatkozé inditvanyat (C-577/14 P,
EU:C:2016:571, 67. és 68. pont).
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b) A Praktiker itélet iizletkozponti szolgdltatdsokra torténd alkalmazdsa a 3618857. sz. eurdpai unios
dbrds védjegy tekintetében

88. A Tulliallan agy véli, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte itéletet (C-418/02, EU:C:2005:425), mivel ez az ligy kifejezetten a kiskereskedelmi
szolgaltatasok pontos meghatdrozasaval volt kapcsolatos, mig a jelen fellebbezések targyat képezd
koréabbi védjegyek az tizletkozponti szolgaltatdsokra vonatkoznak.

89. E tekintetben a Tulliallan kijelenti, hogy megismétli a Toérvényszékhez benyujtott 2016. marcius
22-i beadvanyaiban foglaltakat.

90. Alldspontom szerint ezt az érvelést mint elfogadhatatlant el kell utasitani, mivel a Tulliallan nem
felelt meg a Birdsag eljarasi szabdlyzata 169. cikke (2) bekezdésének. A Tulliallan nem hatdrozta meg
pontosan a megtimadott itéletek azon pontjait, amelyeket vitatott. Tovabba emlékeztetni kell arra,
hogy nem felel meg e kovetelménynek az a fellebbezés, amely, anélkiil, hogy kifejezetten azonositana,
milyen téves jogalkalmazast tartalmaz a fellebbezés targyat képezd itélet, azoknak a jogalapoknak és
érveknek az dtvételére szoritkozik, amelyeket kordbban mar a Torvényszék elé terjesztettek.*

91. A Tulliallan Ggy véli tovabba, hogy a 2005. jalius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet
(C-418/02, EU:C:2005:425) hatalya korlatozott, és nem koveteli meg az aruknak vagy arutipusoknak az
tizletkozponti szolgéltatdsok tekintetében torténd pontos meghatarozasat.

92. Ugy vélem, hogy ez az 4llitds, amely valéjdban csak a 3618857. sz. eurépai uniés dbras védjegyre
vonatkozik,”' hatéstalan, és annak nem lehet helyt adni.

93. A Torvényszék a megtamadott itéletek 34. pontjaban megallapitotta, hogy a Birdsag dltal a 2005.
julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte itélet 34. pontjdban (C-418/02, EU:C:2005:425)
értelmezett 35. osztily szovegére tekintettel a kiskereskedelmi szolgdltatas fogalma az tizletkdzpont
altal nytjtott szolgaltatasokat is magaban foglalja.

94. A magam részérél a Torvényszék ezen megallapitasanak helyességét illetéen komoly kételyeim
vannak.

95. E tekintetben megjegyzem, hogy a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet
(C-418/02, EU:C:2005:425) 34. pontjdban a Birdsag megallapitotta, hogy ,a kiskereskedelem célja a
termékek fogyasztok részére torténd eladasa. E kereskedelem az eladdson mint jogiigyleten tilmenden
magaban foglal a szolgdltaté dltal kifejtett minden olyan tevékenmységet, amelyet a szolgaltaté az ezen
tgylet megkotésére valé Osztonzés céljabol végez. E tevékenység foként az eladasra felkindlt druk
Osszevalogatasat és kiilonféle olyan szolgaltatdsok nyujtasat jelenti, amelyeknek a célja, hogy a vasarlé
az emlitett jogiigyletet az adott kereskeddvel kosse meg, és ne annak valamelyik versenytarsaval.”*

96. A 35. osztilyba tartozé ,kiskereskedelmi szolgdltatasoknak” a Birdsdag altali egységes
értelmezésébdl™ egyértelmtien az kovetkezik, hogy e szolgéltatdisok nem vonatkozhatnak az
tizletkozpont szolgéltatdsaira, mivel az ilyen szolgéltatdsokat nyujté jogalany valéjaban nem folytat
kereskedelmet a széban forgé arukkal. A széban forgé jogalany inkdbb az aruk kereskeddi részére nyujt

50 2019. mércius 21-i Eco-Bat Technologies és tarsai kontra Bizottsag itélet (C-312/18 P, nem tették kozzé, EU:C:2019:235, 31. és 35. pont).

51 A 35. osztilyba tartozé szolgiltatésok leirdsa e védjegy tekintetében a kovetkezs: ,Rekldmozds és promdcids szolgaltatdsok és ezekkel
kapcsolatos informdcids szolgaltatasok; kiilonbozd termékek Osszegyiijtése mdsok megbizdsabol abbdl a célbol, hogy a vdsdrlok kényelmesen
megtekinthessék és megvdsdrolhassdk ezeket a termékeket tobbféle, vegyes kiskereskedelmi iizletben”. Kiemelés télem.

52 Kiemelés tlem.
53 Lasd: 2005. jalius 7-i Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425, 33. pont).
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szolgaltatasokat, ami — véleményem szerint — jelentGsen eltér a 35. osztdlyba tartozé kiskereskedelmi
szolgéltatdsoktdl, és azokat valéjaban egy masik osztilyba kell besorolni. Igy az iizletkdzpont
szolgaltatdsai magukban foglalhatjak tzlethelyiségeknek a 36. osztilyba tartozé bérletét, valamint a
35. osztalyba tartozé rekldm- és promocios szolgaltatasok nyujtasat.

97. Az azon Kkérdéssel kapcsolatos kételyeim ellenére, hogy az uzletkdzpont szolgdltatdsai
beletartoznak-e a 35. osztdlyba tartozé kiskereskedelmi szolgaltatdsok fogalmdba, szeretném felhivni a
figyelmet arra, hogy maga a Tulliallan a jelen fellebbezésekben nem tdmadta meg megfeleléen a
Torvényszék altal a megtdmadott itéletek 34. pontjaban allitottakat, és sem az EUIPO, sem a BF nem
terjesztett elé ezen megéllapitassal szemben csatlakozé fellebbezést.

98. Tekintettel arra, hogy a Tulliallan nem megfeleléen tdmadta meg a Torvényszék azon
megallapitdsat, amely szerint a 35. osztilyba™ tartoz6 kiskereskedelmi szolgéltatdsok fogalméba
beletartoznak az iizletkozpont szolgéltatdsai, ugy itélem meg, hogy a Birdsdg a jelen eljarasban nem
biralhatja feliill a Torvényszék altal a megtamadott itéletek 72. pontjaban tett azon megallapitast, amely
szerint azon aruk vagy arutipusok pontos meghatirozdsanak a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermairkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 50. pontjaban foglalt kovetelménye, amelyekre a
kiskereskedelmi szolgéltatasok vonatkoznak, az tizletkozpont szolgaltatasaira is vonatkozik. Nem lenne
helyes elfogadni, hogy a 35. osztilyba sorolt kiskereskedelmi szolgaltatdsok fogalmaba beletartoznak az
tzletkozpont szolgéltatdsai, azon aruk vagy darutipusok pontos meghatdrozasa nélkill, amelyekre a
35. osztilyba sorolt kiskereskedelmi szolgaltatdsok vonatkoznak, Osszhangban a 2005. julius 7-i
Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte itélet (C-418/02, EU:C:2005:425) 50. pontjaban foglalt
egyértelm feltételekkel. Ezért gy vélem, hogy a Birésdg nem juthat arra a kovetkeztetésre, hogy a
Torvényszék tévedett a megtamadott itéletek 71. pontjaban, amikor megallapitotta, hogy a
meghatdrozas hidnya kizdrja a hasonldsigot, és igy fenndll a kordbbi védjegy — jelen esetben a
3618857. sz. eurdpai uniés abras védjegy — altal érintett szolgaltatdsok és a bejelentett védjegyek dltal
érintett aruk Osszetéveszthetésége.

99. Ezért ugy vélem, hogy a harmadik jogalapnak a 2314342. sz. egyesiilt kiralysagi védjegy, a
2314343. sz. egyesiilt kiralysagi védjegy és a 2330341. sz. egyesiilt kirdlysagi védjegy tekintetében helyt
kell adni, és azt a 3618857. sz. eurdpai unids abras védjegy tekintetében el kell utasitani.

54 Lasd a megtamadott itéletek 34. pontjat.
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V. Végkovetkeztetés

100. A fenti megfontoldsok fényében azt javaslom a Birdsagnak, hogy a kovetkezéképpen hatirozzon:

utasitsa el az els6 jogalapot, mint részben megalapozatlant, illetve mint részben elfogadhatatlant;

— adjon helyt a harmadik jogalapnak a 2314342. sz. egyesiilt kirdlysagi védjegy, 2314343. sz. egyesiilt
kiralysagi védjegy és a 2330341. sz. egyesiilt kirdlysagi védjegy tekintetében, és erre tekintettel
helyezze hatdlyon kiviil az Eurdpai Unié Torvényszékének 2017. december 6-i Tulliallan
Burlington kontra EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan
Burlington kontra EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nem
tették kozzé, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington kontra EUIPO - Burlington Fashion
(Burlington) (T-122/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:871) és Tulliallan Burlington kontra EUIPO
— Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:870) itéletét;

— utasitsa el a harmadik jogalapot a 3618857. sz. eurdpai unids dbras védjegy tekintetében;
— az ugyeket utalja vissza a Torvényszék elé;

— a koltségekrdl jelenleg ne hatirozzon.

ECLIL:EU:C:2019:538 21



	Gerard Hogan
	I. Jogi háttér
	II. A jogvita előzményei
	III. A Törvényszék előtti eljárás és a megtámadott ítéletek
	A. A felek kérelmei és a Bíróság előtti eljárás

	IV. A fellebbezésekről
	A. Az első jogalapról
	1. A 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése
	a) A felek álláspontja
	b) Elemzés

	2. Eljárási hiba

	B. A harmadik jogalapról
	1. A felek álláspontja
	2. Elemzés
	a) A Praktiker ítélet időbeli hatály szerinti alkalmazása
	b) A Praktiker ítélet üzletközponti szolgáltatásokra történő alkalmazása a 3618857. sz. európai uniós ábrás védjegy tekintetében



	V. Végkövetkeztetés


