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Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS
kontra
az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO),
Joaquin Nadal Esteban

részvételével

»Fellebbezés — Eurépai unids védjegy — 207/2009 rendelet — Torlési eljards — A STYLO & KOTON
szoelemeket tartalmazoé abras védjegy —A torlés iranti kérelem elutasitdsa — Rosszhiszemiség”

I. Bevezetés

1. A rosszhiszemten bejelentett védjegy utdlagosan torolheté. Miben rejlik azonban a rosszhiszemiiség,
és hogyan allapithat6 meg?

2. A Birésag mar tett néhany alapveté6 megallapitast ezzel kapcsolatban, a Torvényszék pedig
részletesen foglalkozhatott ezekkel a kérdésekkel kiillonbozé eljarasokban. E kérdések kimeritd
tisztdzdsa mindazondltal még varat magdra. A jelen fellebbezés alkalmat nyujt a Birdsiag szamadra
itélkezési gyakorlatanak pontositasara.

IL. Jogi hattér

3. A jelen eljards jogi hattere a védjegyrendeletbdl” kovetkezik.

4. A védjegyrendelet 52. cikkének (1) bekezdése (jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének
(1) bekezdése) tartalmazza a feltétlen torlési okokat:

»Az eurdpai uniés védjegyet a hivatalhoz benyujtott kérelem vagy a védjegybitorlasi perben
el6terjesztett viszontkereset alapjan torolni kell, ha

a) [...]

b) a megjelolést rosszhiszemten jelentették be lajstromozasra.”

1 Eredeti nyelv: német.

2 A 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelettel (HL 2015. L 341., 21. o.; helyesbitések: HL 2016. L 71., 322. o,;
HL 2016. L 110., 4. o; HL 2016. L 267., 1. o; HL 2017. L 142, 104. o.) mddositott, az eurdpai unids védjegyrdl szolé, 2009. februar 26-i
207/2009/EK tanécsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbités: HL 2017. L 142., 104. 0.) (az eurépai unids védjegyrdl szold, 2017. janius 14-i
(EU) 2017/1001 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet [HL 2017. L 154., 1. o.] véltotta fel).

HU

ECLIL:EU:C:2019:287 1



KoKOTT FOTANACSNOK INDITVANYA — C-104/18. P. sz. UGy
KotoN MaGazAcILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET KONTRA EUIPO

5. A védjegyrendelet 52. cikkének (3) bekezdése (jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének
(3) bekezdése) a részleges torlés lehetéségérdl rendelkezik:

»,Ha a torlés oka csak az eurdpai uniés védjegy arujegyzékben szerepldé aruk vagy szolgaltatasok egy
része tekintetében all fenn, a torlésnek csak az érintett aruk vagy szolgaltatasok vonatkozdsdban van
helye.”

6. A védjegyrendelet 65. cikke (jelenleg a 2017/1001 rendelet 72. cikke) a birdsagi eljarasra és annak
kovetkezményeire vonatkozé rendelkezéseket tartalmaz:

»(1) A fellebbezési tandcsok fellebbezés targydban hozott hatdrozatai a Torvényszék eldtt keresettel
tamadhatok meg.

[...]

(6) A Hivatal megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz sziikségesek, hogy eleget tegyen a
Torvényszék itéletében, vagy ha ez utébbival szemben fellebbezést nyujtottak be, a Birdsag itéletében
foglaltaknak.”

III. A tényallas és az eddigi eljaras

7. 2011. 4prilis 25-én N. Esteban az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivataldndl (a tovdbbiakban:
EUIPO) a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgdltatdsok nemzetkozi osztilyozdsira vonatkozd,
feltulvizsgalt és modositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megallapoddas szerinti 25. osztdly (Ruhdzati cikkek,
cipdk, kalaparuk), 35. osztaly (Reklamozas; kereskedelmi tigyletek; kereskedelmi adminisztracio; irodai

munkdk) és 39. osztaly (Szallitds; daruk csomagoldsa és raktarozasa; utazasszervezés) vonatkozasiban a
kovetkezé védjegy lajstromozdsat kérte:

STYLO
&
K$TSn

8. A fellebbezd, a Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (a tovabbiakban: Koton) felszdlalt e
bejelentéssel szemben sajat korabbi dbras védjegyei alapjan, amely két védjegyet a kovetkez8képpen

abrazoljak:

KOTON

9. Ezeket a védjegyeket a 25. és a 35. osztily vonatkozdsiban lajstromoztik, a 39. osztly
vonatkozasaban azonban nem. Az el6bb emlitett két osztaly tekintetében a felszdlalas eredményes volt.

10. A vitatott védjegyet 2014. november 5-én 9917436. sz. alatt a 39. osztilyba tartozd szolgaltatasok
vonatkozasaban viszont lajstromoztak.
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11. 2014. december 5-én a Koton e védjegy torlésére iranyulé kérelmet nyujtott be a védjegyrendelet
52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti rosszhiszemtiség miatt.

12. Az EUIPO torlési osztalya ezt a kérelmet elutasitotta, a fellebbezési tandcs pedig elutasitotta az ez
ellen iranyul¢ fellebbezést. A 2017. november 30-i Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret kontra
EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON) itélettel (T-687/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:853)

végiil a Torvényszék is elutasitotta a fellebbezési tandcs hatdrozata elleni keresetet.

13. Mindhdrom hatdrozat azon a megfontoldson alapul, hogy a Koton védjegyei nem terjedtek ki
azokra a szolgdltatasokra, amelyek vonatkozasiban a vitatott védjegyet lajstromoztak.

IV. Kérelmek

14. 2018. februdr 13-4n a Koton a jelen fellebbezést nyujtotta be, és azt kéri, hogy a Birdsag
1) helyezze hatalyon kiviil a fellebbezéssel megtamadott itéletet,
2) helyezze hatdlyon kiviil a megtamadott hatarozatot,

3) torolje a 9917436. sz. eurdpai unids védjegyet, és

4) J. N. Estebant és az EUIPO-t kotelezze a koltségek viselésére.
15. Az EUIPO azt kéri, hogy a Birésag

1) adjon helyt a fellebbezésnek, és

2) az EUIPO-t és J. N. Estebant kotelezze a koltségek viselésére.
16. Ezzel szemben J. N. Esteban azt kéri, hogy a Bir6sag

1) utasitsa el a fellebbezést, és

2) a Kotont kotelezze a koltségek viselésére.

17. A felek irasbeli észrevételeket, 2018. december 6-an pedig szébeli észrevételeket terjesztettek eld.

V. A jogkérdésrol

18. El6szor azt kell megallapitani, hogy a Kotonnak a vitatott védjegy torlése iranti kérelme
elfogadhatatlan. Egyrészt a Koton ezt a kérelmet a Torvényszék el6tt nem terjesztette eld, igy mar
ezért Kkiterjesztené a vita tdrgyat. Masrészt a védjegyrendelet 65. cikkének (1) bekezdése szerint
kizarélag a fellebbezési tanacs hatdrozata képezi az uniés birésagok el6tti eljaras targyat.

19. A Koton és az EUIPO azonban mindenekel6tt a megtamadott itéletnek az eddigi itélkezési
gyakorlattdl valé viszonylag egyértelm( eltérését kifogasolja. El@szor ezt az eltérést fogom térgyalni
(errdl az A. pontban), miel6tt megvizsgalom, hogy alapulhat-e tovabbi indokokon a megtimadott itélet
(errdl a B. pontban). A jelen fellebbezés elbiralasa ezért attdl fiigg, hogy az eljaras targyat képezi-e egy
az EUIPO altal felhozott tovabbi, eddig figyelembe nem vett szempont, vagy azt késedelmesen adtak el
(err8l a C. pontban). Végil a Torvényszék el6tti keresettel kapcsolatban foglalok allast (errdl a
D. pontban).
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A. Az azomnos vagy hasonlé druk vagy szolgdltatdsok vonatkozdsdban torténé haszndlat
sziikségessége

20. A Koton az egyetlen jogalapjaban azt kifogdsolja, hogy a Torvényszék a megtamadott itélet 44. és
60. pontjdban megsértette a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjait. Az EUIPO
tamogatja ezt az érvet.

21. A védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az eurdpai uniés védjegyet a
hivatalhoz benyujtott kérelem alapjan tordlni kell, ha a megjelolést rosszhiszemtien jelentették be
lajstromozasra.

22. A megtamadott itélet 44. pontjdban a Torvényszék megerdsitette a fellebbezési tandcs azon
allaspontjat, hogy a bejelenté részérél a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében fenndllé rosszhiszemtség azt feltételezi, hogy valamely harmadik személy a lajstromoztatni
kért megjeloléssel Osszetéveszthets, azonos vagy hasonlé megjelolést hasznal azonos vagy hasonléd
termék, illetve azonos vagy hasonlé szolgéltatas vonatkozasaban.

23. Miutdn a Torvényszék elutasitotta a Koton azon kérdést érinté tovabbi érveit, hogy a Koton azonos
vagy hasonlé szolgaltatdsok tekintetében részesiil-e védjegyoltalomban, a megtamadott itélet
60. pontjaban dgy foglalt allast, hogy a fellebbezési tandcs helytdlléan éllapitotta meg, hogy N. Esteban
a megtamadott védjegy lajstromozdsa sordn nem volt rosszhiszemd, mivel a védjegyet olyan
szolgaltatdsok vonatkozdsiban lajstromoztik, amelyek kiillonboznek a Koton kordbbi védjegyei dltal
jelolt szolgaltatasoktol.

24. Bar a Torvényszék ennek ellenére figyelembe vett még mdas szempontokat, amelyeket a
kovetkezékben (a B. pontban) targyalni fogok, a megtdmadott itélet e két pontja sulyos jogi tévedésen
alapul.

25. A lajstromoztatni kért megjeloléssel Osszetéveszthetd, azonos vagy hasonlé megjelolés azonos vagy
hasonldé dru, illetve azonos vagy hasonlé szolgaltatds vonatkozasaban torténd haszndlata ugyanis
— ahogy maga a Torvényszék a megtamadott itélet 32. és 40. pontjdban helytélléan kifejti> — csak egy
tényezd, amelyet kiilondsen figyelembe kell venni.* A bejelentd rosszhiszemiiségére vonatkozé kérdés
megitélése sordn — helyesen — valamennyi olyan relevdans tényezdt figyelembe kell venni, amely a
Torvényszék altal eldontendd tigyet jellemzi, és amely a megjelolés kozosségi védjegyként torténd
lajstromozésa iranti kérelem benyujtadsanak idépontjaban fennall.’

26. A Birdsag ezen itélkezési gyakorlata nem is kifogdsolhatd, amit a kovetkez6kben ot érvvel
részletesen ald fogok tdmasztani.

27. Ahogy a Koton és az EUIPO helytdlléan hangsilyozza, eldszor a védjegyrendelet 52. cikke
(1) bekezdésének b) pontjaban foglalt torlési ok nem feltételezi, hogy a kérelmez6 azonos vagy hasonld
arukra vagy szolgaltatasokra vonatkozé védjegy jogosultja legyen. Valdjaban elvileg barki kérheti
valamely védjegy rosszhiszemtiség miatti torlését.

3 Ugyanigy példaul: a Torvényszék 2012. februdr 14-i Peeters Landbouwmachines kontra OHIM - Fors MW (BIGAB) itélete (T-33/11,
EU:T:2012:77, 20. pont); a Torvényszék 2012. december 13-i pelicantravel.com kontra OHIM - Pelikan (Pelikan) itélete (T-136/11, nem tették
kozzé, EU:T:2012:689, 26. pont); a Torvényszék 2013. jalius 11-i SA.PAR. kontra OHIM - Salini Construttori (GRUPPO SALINI) itélete
(T-321/10, EU:T:2013:372, 22. pont).

4 2009. junius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 37. és 53. pont). Lasd tovabba: 2013. junius
27-i Malaysia Dairy Industries, 4n. ,Yakult” itélet (C-320/12, EU:C:2013:435, 36. pont).

5 Lasd tovabba: 2009. janius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 37. pont); 2010. janius 3-i
Internetportal und Marketing itélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 42. pont); 2013. janius 27-i Malaysia Dairy Industries (Yakult) itélet (C-320/12,
EU:C:2013:435, 36. pont).
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28. Mdsodszor az Osszes relevans tényez$ figyelembevételének sziikségessége a rosszhiszemiség
szubjektiv természetének sziikségszeri kovetkezménye. Egy ilyen szubjektiv elemet csak az eset
objektiv koérillményeire tekintettel lehet meghatdrozni.® Ennek megfeleléen a domain-nevek
rosszhiszem(i bejegyzésére vonatkozd, a védjegyjoggal rokon szabdlyozast — amely néhdny nyelvi
véltozatban ténylegesen a rosszhiszemtiséget megalapozé tényéllasok kimerité meghatdrozasaként
érthetd — a Birdsdg is ugy értelmezte, hogy ezek a tényalldsok nem kimeritéek.’

29. Harmadszor az 0Osszes relevans tényezé atfogé figyelembevételének sziikségessége a
rosszhiszemiiség targyabdl is kovetkezik.

30. Jollehet a Birésag — ahogy a jogalkoté — még nem alakitotta ki a rosszhiszemiség atfogd
meghatdrozasit.® Ez a tartozkodds érthetd, mivel aligha lathat6 elére, hogy milyen esetek meriilnek fel
a jovoben, és milyen eseteket kell értékelni.

31. A rosszhiszemiiség vizsgdlata soran azonban iranymutatist adhat a visszaélésszeri magatartas
megiéllapitdsaval kapcsolatos itélkezési gyakorlat.” Ezt a magatartast egy objektiv és egy szubjektiv elem
jellemzi. Az objektiv elemet illetéen az objektiv koriilmények atfogd értékelésébdl annak kell
kovetkeznie, hogy az uniés szabdlyozasban foglalt feltételek formadlis betartdsa ellenére sem valdsul
meg az e szabdlyozds altal kovetett célkitlizés. A szubjektiv elemet illetéen az objektiv koriilmények
Osszességébdl annak kell kovetkeznie, hogy a széban forgd tigyletek elsédleges célja jogtalan elény
szerzése. A visszaélésszerli magatartas tilalma ugyanis nem relevans akkor, ha a széban forgd
tigyleteknek lehet mas magyardzata is, mint pusztin valamely (jogtalan) el6ny szerzése.'
Kovetkezésképpen szintén a relevans tényezdk atfogd értékelése bir jelentdséggel.

32. Amennyiben a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
rosszhiszemiiséget a visszaélés tilalmanak kifejez6déseként értelmezziik, a védjegyoltalom relevans
céljat és az esetleges jogtalan elényt kiilonosen a védjegy f6 funkcidjara tekintettel kell meghatarozni.
Ez a funkcié abban 4ll, hogy biztositsa a fogyasztd vagy végsé felhaszndlé szdmdra az érintett aru vagy
szolgaltatds szarmazasianak azonosithatdsagat, lehetévé téve ezdltal szamdra, hogy azt az Osszetévesztés
veszélye nélkiil meg tudja killénboztetni a mdshonnan szdrmazo aruktdl vagy szolgaltatasoktdl. ™

33. Ennek megfeleléen a Birésag mér megallapitotta, hogy rosszhiszemii lehet valamely védjegy
lajstromoztatdsa, ha annak célja nem e védjegy f6 funkcidjanak megfeleld hasznalata.'
Rosszhiszemtség kiilonosen akkor dallhat fenn, ha a bejelentének egyaltalan nem 4all szdndékaban
magat a védjegyet hasznélni,” de akkor is, ha a bejelent6nek az a szdndéka, hogy a védjegyet a
fogyasztoknak az druk vagy szolgaltatisok szirmazdsa tekintetében torténé megtévesztése céljara
haszndlja.

6 2009. junius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 42. pont); 2010. janius 3-i Internetportal und
Marketing itélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 45. pont); 2013. janius 27-i Malaysia Dairy Industries (Yakult) itélet (C-320/12, EU:C:2013:435,
36. pont).

7 2010. junius 3-i Internetportal und Marketing itélet (C-569/08, EU:C:2010:311, kiilonosen a 37—39. pont).

8 Lasd: Sharpston f6tandcsnok Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) tigyre vonatkozé inditvanya (C-529/07, EU:C:2009:148, 35., 36. és
57. pont).

9 Lasd: a Torvényszék 2016. julius 7-i Copernicus-Trademarks kontra EUIPO — Maquet (LUCEO) itélete (T-82/14, EU:T:2016:396, 144. és
145. pont).

10 2000. december 14-i Emsland-Starke itélet (C-110/99, EU:C:2000:695, 52. és 53. pont); 2016. julius 28-i Kratzer itélet (C-423/15, EU:C:2016:604,
38-40. pont); 2019. februdr 26-i N Luxembourg 1 és térsai itélet (C-115/16, C-118/16, C-119/16 és C-299/16, EU:C:2019:134, 124. pont).

11 1978. mdjus 23-i Hoffmann-La Roche itélet (102/77, EU:C:1978:108, 7. pont); 2003. mdrcius 11-i Ansul itélet (C-40/01, EU:C:2003:145,
43. pont); 2019. januar 31-i Pandalis kontra EUIPO itélet (C-194/17 P., EU:C:2019:80, 84. pont).

12 2009. janius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 44 és 45. pont).

13 2009. janius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 44 és 45. pont). Lasd: 2010. janius 3-i
Internetportal und Marketing itélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 46—48. pont) is.
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34. Negyedszer, ennélfogva problémamentesen elképzelhet6k a rosszhiszemiiség olyan tovabbi
valtozatai, amelyek nem feltételeznek egy mar meglévs bejelentéssel fenndllé atfedést. Gondoljunk
valamely védjegy lajstromozésra torténd, olyan személy dltali bejelentésére, aki kizarélag azzal a céllal
jelent be lajstromozasra egy védjegyet, hogy mds személyek varhaté védjegybejelentését akadalyozza
(,védjegyfoglalas”). ™

35. Otodszor, a Birésdg mar az olyan védjegy rosszhiszemi bejelentésének lehetSségét is elismerte,
amellyel a bejelentd alapot akart teremteni egy leir6 domain-név megszerzéséhez." E tekintetben nem
jatszott szerepet, hogy mennyiben jelentettek mar be azonos vagy hasonlé arukra vagy szolgaltatasokra
vonatkoz6 védjegyeket.

36. Kovetkezésképpen a rosszhiszemiiség megallapitisa szempontjabél nem elengedhetetlen, hogy
harmadik személy a lajstromoztatni kért megjeloléssel Osszetéveszthetd, azonos vagy hasonld termékre,
illetve azonos vagy hasonlé szolgaltatdsra vonatkozd azonos vagy hasonlé megjel6lést hasznaljon.

37. Ezen az eredményen az sem valtoztat, ha a rosszhiszemiiség — a visszaéléstdl eltéréen — nem a cél
meghitisulasatdl és a jogtalan elénytdl fiigg, hanem — ahogy Sharpston fétandcsnok javasolta — az
elfogadott etikai magatartasi normaktdl, illetve a tisztességes kereskedelmi és tizleti gyakorlattdl vald
eltérést jelenti.'® Az ilyen kérdés szempontjabol is figyelembe kellene venni az Osszes relevans
tényezét.

B. A ténydllas Torvényszék dltali vizsgalatarol

38. Az emlitett jogi tévedés megallapitasibdl mindazondltal nem kovetkezik sziikségszertien, hogy a
megtamadott itéletet hatilyon kiviil kell helyezni. A Torvényszék ugyanis a megtamadott itélet 44. és
60. pontjaban tett megallapitasai ellenére tovabbi tényezdket vett figyelembe.

39. A megtamadott itélet 54—57. pontjdban a Torvényszék kifejti ugyanis, hogy N. Esteban néhany
évvel korabban izleti kapcsolatban dllt a Kotonnal, és ennélfogva ismernie kellett annak védjegyét,
valamint ismerteti azt a koriilményt, hogy N. Esteban felszélalt a Koton egyik védjegyének
lajstromozasa ellen Spanyolorszagban. Ezek a tdmpontok mindazondltal a Torvényszék allaspontja
szerint nem voltak elegendéek a rosszhiszemiiség igazoldsdhoz.

40. Ebbdl arra lehet kovetkeztetni, hogy a Torvényszék — a megtamadott itélet 44. és 60. pontjaban tett
sajat megallapitasaival szemben — a megjelolt szolgaltatasok azonossagat vagy hasonldsagat nem tartja
elengedhetetlennek a rosszhiszemtségre valé kovetkeztetés szempontjabdl.

41. A Torvényszék kovetkezésképpen atfogéan értékelte a Koton érveit. Mindazondaltal marad egy
ellentmondds a megtamadott itélet indokolasaban.

C. Az EUIPO dltal megallapitott tovabbi tényezorél

42. Az EUIPO azonban a fellebbezését egy, a Torvényszék altal figyelembe nem vett tovabbi tényezére
alapozza.

14 Lasd: a Torvényszék 2016. jalius 7-i Copernicus-Trademarks kontra EUIPO — Maquet (LUCEO) itélete (T-82/14, EU:T:2016:396).
15 2010. janius 3-i Internetportal und Marketing itélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 46. és 47. pont).
16 A Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) tigyre vonatkozé inditvany (C-529/07, EU:C:2009:148, 60. pont).
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43. N. Esteban ugyanis a védjegyét eredetileg valéban azonos arukra és szolgdltatasokra, mégpedig a
25. és a 35. osztdlyra vonatkozodan is bejelentette. A lajstromozésra iranyulé kérelmét azonban - a
Koton felszdlaldsa alapjan — ezen osztilyok tekintetében elutasitottdk. Kovetkezésképpen a
lajstromozas sordn csak e felszélalas miatt nem allt fenn atfedés a Koton védjegyei és a vitatott védjegy
kozott az igénybe vett aruk és szolgaltatasok tekintetében.

44. A targyalason a Koton tdmogatta ezt az érvelést.

45. E tekintetben két kérdés meriil fel. Egyrészt, hogy az EUIPO ezen érvelése elfogadhaté-e egyaltalan,
masrészt pedig, hogy — amennyiben elfogadhaté — milyen jelentdséggel bir e tényezo.

1. Az EUIPO érveinek elfogadhatésdgdrol

46. A Koton az eredeti bejelentésnek a kordbbi védjegyeire vonatkozé oltalom terjedelmével fennalld
atfedését sem a Torvényszék el6tt, sem a fellebbezési kérelmében nem tette kifejezetten az adott
jogalapjai targyava. Azt hangsulyozta csupan, hogy N. Estebannak kordabbi iizleti partnerként ismernie
kellett a Koton védjegyeit, és hogy N. Esteban védjegye nagy hasonldsagot mutat ezekkel a
védjegyekkel. Ezenkiviil utalt egy N. Estebannal fenndll6, Spanyolorszdgban folyamatban 1évé jogvitara,
amelyben N. Esteban a Koton egyik védjegyét tamadja.

47. Ennélfogva kétséges, hogy az EUIPO valaszbeadvanyaban szerepld, az aruk és szolgéltatdsok kozotti
atfedésre vonatkozo érvelés elegendé-e ahhoz, hogy e szempontot a fellebbezési eljaras targyava tegyék.

48. A Birésag eljarasi szabdlyzatanak 174. cikke szerint a vélaszbeadvinyban foglalt kérelmeknek a
fellebbezésnek egészben vagy részben torténd helyt addsira vagy a fellebbezés egészben vagy részben
torténd elutasitdsara kell iranyulniuk. Masfeldl e szabalyzat 176. cikke értelmében a Torvényszék eldtti
széban forg6 tigyben részt vevé felek kiilon iratban, a vélaszbeadvanytél elkiilonitve csatlakozé
fellebbezést nydjthatnak be, amelynek az emlitett szabalyzat 178. cikkének (1) bekezdése és
(3) bekezdésének masodik mondata szerint olyan jogalapok és érvek alapjan kell a megtamadott itélet
egészben vagy részben torténé hatdlyon kiviil helyezésére iranyulnia, amelyek kiilonboznek a
véalaszbeadvanyban felhozott jogalapoktdl és érvektdl. Az egyiitt értelmezett fenti rendelkezésekbdl
kovetkezik, hogy a valaszbeadvany nem irdnyulhat arra, hogy a fellebbezésben felhozottaktol
elkiiloniilé és 6nallé indokok alapjan kérje a megtamadott itélet hatdlyon kiviil helyezését, mivel ilyen
indokokat csak csatlakozo fellebbezés keretében lehet felhozni.'”

49. Ha ennélfogva arra az eredményre jutnink, hogy az aruk és szolgaltatisok kozott eredetileg
fennallé atfedést a Koton nem adta eld, akkor az EUIPO megfeleld érveit mint elfogadhatatlanokat el

kellene utasitani.

50. A Koton érvelésének ilyen megitélését mindazonaltal tul szigortinak tartom.

17 2016. november 10-i DTS Distribuidora de Televisién Digital kontra Bizottsag itélet (C-449/14 P, EU:C:2016:848, 99-101. pont); 2017. méajus
30-i Safa Nicu Sepahan kontra Tandcs itélet (C-45/15 P, EU:C:2017:402, 20. pont).
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51. A 25. és a 35. osztdly tekintetében eredetileg fennallo atfedés ugyanis valéban kezdettdl fogva a
nem vitatott tényallis részét képezte a Torvényszék és a Birdsag eldtti eljirasban.’® A tényallds
Torvényszék altali bemutatisa a megtimadott itélet 3. és 8. pontjdban legaldbb a 35. osztilyra
vonatkozoan elutasitott bejelentést dtveszi ebbSl."” A Torvényszék a megtdmadott itélet 39. pontjaban
még az e tekintetben lefolytatott felszdlalasi eljarasban tett megéllapitasokra is hivatkozik annak
megillapitasa céljabol, hogy a Koton korabbi védjegyei nem terjednek ki a 39. osztalyra.

52. A részt vevo felek ennélfogva a Torvényszék és a Birdsag el6tti eljards targyava tették az aruk és
szolgéltatasok tekintetében eredetileg fennall6 atfedést. Ezt a korilményt kovetkezésképpen figyelembe
kell venni a rosszhiszemiiség vizsgdlata soran.

2. A bejelentés, valamint a Koton védjegyei tekintetében oltalomban részesitett druk és szolgdltatdsok
kozott eredetileg fenndllo dtfedés jelentdségérdl

53. A Torvényszék kovetkezésképpen nem vett figyelembe egy tényez6t a rosszhiszemiiség vizsgalata
soran.

54. Ez a tényezd szintén relevians, mivel kovetkeztetni enged N. Estebannak a vitatott védjegye
bejelentése soran fenndllé szandékaira. E szandékok a rosszhiszemiség megitélése szempontjabdl
birnak jelent6séggel, mivel a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az eurdpai
uniés védjegyet a hivatalhoz benytjtott kérelem vagy a védjegybitorlasi perben elSterjesztett
viszontkereset alapjdn torolni kell, ha a megjelolést rosszhiszemten jelentették be lajstromozasra.”

55. A Koton és az EUIPO e tekintetben a Toérvényszék egyik itéletére hivatkozéssal azt adja els, hogy
kizart a bejelentésnek a rosszhiszemiiség megitélése szempontjabdl torténé olyan felosztdsa, hogy csak
egy rész — a jelen iigyben a 25. és a 35. osztdlyra vonatkozé bejelentés — mindsiilne rosszhiszemtnek,
a masik rész — a 39. osztalyra vonatkozd bejelentés — azonban nem.

56. Ez a kérdés a jelen tigyben egy kissé mds osszefiiggésben is felmeriil. E tekintetben arrdl van szo,
hogy a teljes bejelentés rosszhiszem volt-e, ha és amennyiben a bejelentének az volt a szandéka, hogy
a védjegyet a megjelolt aruk vagy szolgaltatisok kozil néhdnyra vonatkozdan haszndlja, a tobbi
megjelolt dru vagy szolgéltatds tekintetében torténé hasznalat azonban nem &llt széndékdban.” Ez a
kérdés jelentés kihatdssal bir, tekintettel arra a korabbi gyakorlatra, hogy olyan, egész aru- és
szolgéltatdsi osztilyokra vonatkozéan jelentettek be védjegyeket,” amelyeket a bejelent6k gyakran
egyaltalan nem tudtak — vagy akartak — teljeskoriien lefedni.

57. A részben rosszhiszeml védjegybejelentés megoszthatésiga mellett szél a védjegyrendelet
52. cikkének (3) bekezdése, amely elbirja annak lehetGségét, hogy az eurdpai unids védjegyet csak az
drujegyzékben szerepl6 druk vagy szolgéltatésok egy része vonatkozdsaban toroljék.>

18 A T-687/16. sz. tigyre vonatkozoan lasd a Koton keresetlevelének 10. és 11. pontjat, N. Esteban ellenkérelmének 10. és 11. pontjat, valamint az
EUIPO ellenkérelmének 11. pontjat. A jelen eljardsban lisd a Koton fellebbezési kérelmének 13. pontjat és az EUIPO vélaszbeadvanydnak
1. pontjat; N. Esteban ezt az el6addst irasban nem vitatta, a targyaldson pedig kifejezetten megerdsitette.

19 Ebben az osszefiiggésben utalni kell arra, hogy a megtdmadott itélet kotelez6 erejii angol véltozatdnak 3. ldbjegyzete nyilvanvald forditasi hibat
tartalmaz, mivel ott el8szor nem a 39. osztalyrdl, hanem a 41. osztalyrél van szé.

20 Lasd: 2009. junius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 35. pont); 2013. junius 27-i Malaysia
Dairy Industries (Yakult) itélet (C-320/12, EU:C:2013:435, 36. pont).

21 A Torvényszék 2013. julius 11-i SA.PAR. kontra OHIM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) itélete (T-321/10, EU:T:2013:372, 48. pont).
22 C-371/18. sz. Sky iigy (HL 2018. C 276., 27. o.).
23 Lasd: 2012. junius 19-i The Chartered Institute of Patent Attorneys itélet (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 A High Court, Arnold biré (Egyesiilt Kiralysdg) 2018. februdr 6-i Sky kontra Skykick itélete (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 (Ch), 232. és
234. pont).
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58. A tobbi torlési oktdl eltéréen mindazonadltal a rosszhiszemiség nem magahoz a védjegyhez tapad,
hanem a bejelentésének koriilményeibdl kovetkezik.” Valamely védjegy hidnyossigai esetében konnyen
elképzelhetd, hogy ezek csak bizonyos arukra vagy szolgéltatdsokra vonatkoznak, nem zarjak azonban
ki a védjegy mas druk vagy szolgaltatdsok vonatkozasiban torténd hasznalatit. Ezzel szemben
egyértelmiien nehezebb johiszemiiként elismerni a bizonyos aruk vagy szolgaltatdsok bizonyos
megjeloléssel torténd ellatasara vonatkozé kizarélagos jog biztositasara iranyulé kérelmet, ha ugyanazt
a jogot rosszhiszemtien mas druk vagy szolgaltatdsok tekintetében is kérik.

59. Ezenkiviil a bejelentés rosszhiszem és johiszem részre torténd felosztasa arra 9sztonodzne, hogy a
védjegyeket druk és szolgaltatidsok szélesebb korére vonatkozodan jelentsék be, mint amit a tényleges
haszndlati szandékok indokolnak. A rosszhiszemiség felfedezése esetén nem kellene a ténylegesen
hasznalt védjegyet érint6 hatranytdl tartani. N. Estebannak a targyaldson kifejtett el6addasa megerdsiti
ezt a kockdzatot: azt dllitja ugyanis, hogy a védjegyét csak azért jelentette be a 25. és 35. osztdlyra
vonatkozdan, mivel e tekintetben nem keletkeztek tobbletdijak. Ha tudatdban lett volna annak, hogy
az ezen osztilyokra vonatkozd rosszhiszemi bejelentés esetén egyudttal a 39. osztilyra vonatkozé
bejelentése is meghiusul, akkor minden bizonnyal lemondott volna errdl.

60. A jelen eljarasban azonban végsé soron még nem sziikséges kimerité megallapitasokat tenni arra
vonatkozéan, hogy a bejelentést minden esetben fel lehet-e osztani, s6t fel kell-e osztani egy
rosszhiszemi és egy johiszemi részre. Az a koriilmény ugyanis, hogy valamely védjegyet eredetileg
olyan arukra és szolgaltatasokra vonatkozoan jelentettek be, amelyekrdl a bejelenté tudta vagy tudnia
kellett, hogy léteznek azonos vagy hasonlé védjegyek, minden esetben nagy sullyal eshet latba arra
nézve, hogy e védjegy mas druk vagy szolgaltatdsok tekintetében torténd bejelentése is rosszhiszemii
volt.

61. Legkésébb e tovabbi szempont alapjan a bejelentére, N. Estebanra hdrul a jéhiszemu bejelentéssel
kapcsolatos kétségek megcafolasa. Az ilyen megcafolas szempontjabdl dontd jelentéséggel bir, hogy a
bejelenté tudja-e bizonyitani, hogy a bejelentés elfogadhaté és — legaldbbis a bejelent6 tudomadsa
alapjan — jogos gazdasagi célt, illetve ,iizleti logikat”*® kovet.”

62. A megtamadott itélet azonban nem tartalmaz arra vonatkozé tampontokat, hogy eléadtak vagy
értékeltek ilyen tizleti logikat.

63. Mivel tehat a megtamadott itéletben nem vették figyelembe az esetleges rosszhiszemiiségre
vonatkoz6 Osszes tényez6t, a megtamadott itéletet hatalyon kiviil kell helyezni.

D. A Torvényszékhez benymjtott keresetrol

64. Az Eurépai Unié Birésaganak alapokmanya 61. cikkének elsé bekezdése szerint a Birdsag a
Torvényszék hatdrozatdnak hatdlyon kiviil helyezése esetén az ligyet maga a Birdsdg is érdemben
eldontheti, ha a per dllasa megengedi, illetve hatdrozathozatalra visszautalhatja a Torvényszékhez.

25 Sharpston f6étanacsnok Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) tigyre vonatkozé inditvdnya (C-529/07, EU:C:2009:148, 41. pont).

26 Igy a Torvényszék 2012. februar 14-i Peeters Landbouwmachines kontra OHIM — Fors MW (BIGAB) itélete (T-33/11, EU:T:2012:77, 26. pont);
a Torvényszék 2014. méjus 8-i Simca Europe kontra OHIM — Peugeut Citroén (Simca) itélete (T-327/12, EU:T:2014:240, 39. 0.); a Toérvényszék
2015. jalius 9-i CMT kontra OHIM - Camomilla (CAMOMILLA) itélete (T-100/13, nem tették kozzé, EU:T:2015:481, 36. és 37. pont); a
Torvényszék 2016. jalius 5-i Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise kontra EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)
itélete (T-167/15, nem tették kozzé, EU:T:2016:391, 53. pont).

27 Lasd: 2009. junius 11-i Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase) itélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 46—52. pont); 2010. janius 3-i
Internetportal und Marketing itélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 47. pont).
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65. A jelen tigyben a Torvényszék nem értékelte sem azt a koriilményt, hogy N. Esteban a vitatott
védjegy lajstromozdsit eredetileg két olyan dru- vagy szolgdltatdsi osztdlyra vonatkozdan Kkérte,
amelyek tekintetében a Koton védjegyoltalomban részesiil, sem pedig N. Estebannak a bejelentése
tzleti logikdjaval kapcsolatos esetleges érveit. Ez amellett sz6l, hogy az iigyet vissza kell utalni a
Torvényszékhez a tények értékelésének kiegészitése céljabol.*

66. Masrészt a két masik osztdlyra vonatkoz6 bejelentés nem vitatott, és N. Esteban kiilonosen a
Birdsag elotti targyaldson ismertette a bejelentése indokait. Igaz ugyan, hogy a Koton kétségbe vonja
ezt az indokolast. Ezekkel a kétségekkel azonban csak akkor kellene részletesen foglalkozni, ha az
indokok igazolndk a védjegy bejelentését. Mivel azonban nem ez a helyzet, kizarélag e tények jogi
mindsitésérdl van sz6, ami a Birosag hatdskérébe tartozik.”

67. A fenti fejtegetések alapjan a rosszhiszemiiség vizsgalata dontSen attdl fiigg, hogy N. Esteban az
tzleti logikaja ismertetésével meg tudja-e cafolni a jéhiszemi bejelentéssel kapcsolatos kétségeket.

68. Ezekkel az érvekkel szemben szigora kovetelményeket kell tdmasztani. Mar az a korilmény
kétséget alapoz ugyanis meg a jéhiszemi bejelentéssel kapcsolatban, hogy a bejelent6 tudja vagy tudnia
kell, hogy mas személyek — még ha mas drukra vagy szolgaltatdsokra vonatkozdan is — azonos vagy
hasonlé megjelolést haszndlnak védjegyként. Miért teremtenénk meg tudatosan annak kockazatét,
hogy a fogyasztdk a sajat drunkat vagy szolgaltatdsunkat mds szolgaltatéval hozzak kapcsolatba?

69. Ha valaki — mint N. Esteban — rdadasul tudatosan kisérel meg olyan megjelolést tovabbi arukra és
szolgaltatasokra vonatkozéan bejelenteni, amelyek tekintetében mds személyek védjegyoltalomban
részesiilnek, akkor e kétségek egyértelmiien nagyobb jelentGségre tesznek szert.

70. Az N. Esteban dltal el6adott iizleti logika nem elegend6 e kétségek megcafolasahoz. N. Esteban
lényegében azon szandékara hivatkozik, hogy bizonyos szolgaltatasokat nyujtson, és ebben az
Osszefiiggésben olyan taskakat haszndljon, amelyeken a vitatott védjegy mar fel volt tiintetve, mert a
Kotontdl szidrmazé ezen taskdkat bizonyos druk csomagoldsaként kapta. N. Esteban indokoldsa
kovetkezésképpen a puszta kényelemre szoritkozik. Hidnyzik azonban az ahhoz f(iz6d6 jogos érdekre
valé utalas, hogy felvallalja szolgdltatasainak a Koton szolgéltatdsaival valé tarsitasaval vagy a Koton
jovébeli tevékenységeinek akadalyozasaval kapcsolatos kockazatot.

71. Abbdl kell tehat kiindulni, hogy a vitatott védjegy bejelentése rosszhiszemi volt. A fellebbezési
tandcs hatarozatat ennélfogva hatdlyon kiviil kell helyezni.

72. Elfogadhatatlan volt ezzel szemben a Kotonnak a Torvényszékhez elGterjesztett azon kérelme, hogy
a Torvényszék utasitsa az EUIPO-t a vitatott védjegy torlésére. A Torvényszék vagy a Birdsag nem
adhat utasitasokat az EUIPO-nak. Valéjaban az EUIPO-nak a védjegyrendelet 65. cikkének
(6) bekezdése alapjan kotelessége a kozosségi birdsag itéleteinek rendelkezd részébdl és indokolasabdl
levonni a kovetkeztetéseket. ™

28 Lasd: 2012. janius 21-i IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds kontra Bizottsag itélet (C-135/11 P, EU:C:2012:376, 79. pont); 2014. szeptember
11-i CB kontra Bizottsag itélet (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 98. pont); 2014. december 18-i Bizottsag kontra Parker-Hannifin itélet (C-434/13 P,
EU:C:2014:2456, 100. pont); 2017. julius 26-i Tandcs kontra Hamas itélet (C-79/15 P, EU:C:2017:584, 56. pont).

29 2008. julius 10-i Bertelsmann és Sony Corporation of America kontra Impala itélet (C-431/06 P, EU:C:2008:392, 29. pont); 2011. mércius 29-i
ThyssenKrupp Nirosta kontra Bizottsdg itélet (C-352/09 P, EU:C:2011:191, 179. pont); 2013. februdr 21-i Seven for all mankind kontra Seven
itélet (C-655/11 P, nem tették kozzé, EU:C:2013:94, 79. pont).

30 2002. dprilis 23-i Campogrande kontra Bizottsdg itélet (C-62/01 P, EU:C:2002:248, 43. pont); a Torvényszék 2001. janudr 31-i Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld kontra OHIM (Giroform) itélete (T-331/99, EU:T:2001:33, 33. pont); a Torvényszék 2007. julius 11-i El Corte Inglés kontra
OHIM - Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios) itélete (T-443/05, EU:T:2007:219, 20. pont); 2017. méjus 16-i Metronia kontra
EUIPO - Zitro IP (TRIPLE O NADA) itélet (T-159/16, nem tették kozzé, EU:T:2017:340, 16. pont).
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VI. A koltségekrol

73. Az eljarasi szabalyzat 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozott, és a
Birésag maga hoz a jogvita kapcsan végleges hatdrozatot, a Birdsag hatdroz a koltségekrdl. A 138. cikk
(1) bekezdése értelmében, amely az eljarasi szabdlyzat 184. cikkének (1) bekezdése szerint a fellebbezési
eljarasra is alkalmazandd, a pervesztes felet kell kotelezni a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt
kérte. Ezek a koltségek a Torvényszék eljarasi szabdlyzata 190. cikkének (2) bekezdése alapjan
magukban foglaljadk a feleknél a fellebbezési tandcs el6tti eljarassal kapcsolatban sziikségszertien
felmertlt koltségeket.

74. A jelen tigyben N. Esteban a kérelmei tekintetében teljes egészében pervesztes.

75. Az EUIPO ugyan pernyertes a fellebbezési eljarasban el6terjesztett kérelme tekintetében, azonban a
vitatott hatdrozatai alapjan, és mivel a Torvényszék el6tt a kereset elutasitasat kérte, szintén felelGs
azért, hogy a fellebbezés egydltalan sziikségessé vélt. Ennélfogva csak az a kérelem logikus az EUIPO
részérdl, hogy 6t magat kotelezzék a koltségek viselésére.

76. A Koton pervesztes ugyan a védjegy torlése vagy az EUIPO-nak erre val6 utasitdsa iranti kérelmei
tekintetében, az iigy érdemében azonban teljes egészében pernyertes, mivel az EUIPO mégis koteles

levonni a jelen itéletbdl a kovetkeztetéseket.

77. N. Estebant és az EUIPO-t kell tehat kotelezni a Koton koltségeinek viselésére, mikozben 6k maguk
viselik a sajat koltségeiket.

VII. Végkovetkeztetések

78. Azt javasolom tehdt a Birdsagnak, hogy a kovetkez6képpen hatirozzon:

1. A Birésag az Eurépai Unié Torvényszékének 2017. november 30-i Koton Magazacilik Tekstil Sanayi
ve Ticaret kontra EUIPO — Nadal Esteban (STILO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853) itéletét
hatalyon kiviil helyezi.

2. Egyebekben a Birdsig a Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret fellebbezését elutasitja.

3. A Birésidg az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala mésodik fellebbezési tanacsanak 2016.
junius 14-i itéletét (R 1779/2015-2. sz. iigy) hatalyon kiviil helyezi.

4. Egyebekben a Birésag a Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret keresetét elutasitja.
5. N. Esteban és az EUIPO viselik a sajat koltségekeit és kozosen egyenlé aranyban a Koton

Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretnek a fellebbezési tanacs, a Torvényszék és a Birdsag el6tti
eljarasban keletkezett koltségeit.

ECLIL:EU:C:2019:287 11



	Juliane Kokott
	I. Bevezetés
	II. Jogi háttér
	III. A tényállás és az eddigi eljárás
	IV. Kérelmek
	V. A jogkérdésről
	A. Az azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában történő használat szükségessége
	B. A tényállás Törvényszék általi vizsgálatáról
	C. Az EUIPO által megállapított további tényezőről
	1. Az EUIPO érveinek elfogadhatóságáról
	2. A bejelentés, valamint a Koton védjegyei tekintetében oltalomban részesített áruk és szolgáltatások között eredetileg fennálló átfedés jelentőségéről

	D. A Törvényszékhez benyújtott keresetről

	VI. A költségekről
	VII. Végkövetkeztetések


