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W Hatarozatok Tara

A BIROSAG ITELETE (6todik tandcs)
2020. november 11.*

»Fellebbezés — Eurdpai unids védjegy — 207/2009/EK rendelet — Felszdlalasi eljaras —
Viszonylagos kizaré ok — A 8. cikk (3) bekezdése — Hataly — A bejelentett védjegy és a korabbi védjegy
azonossaga vagy hasonlésiaga — MINERAL MAGIC eurépai uniés szévédjegy — A korabbi védjegy
jogosultjanak iigynoke vagy képviselgje altal benyujtott védjegybejelentés — MAGIC MINERALS BY
JEROME ALEXANDER korabbi nemzeti szévédjegy”

A C-809/18. P. sz. igyben,

az Eurdpai Unid Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviseli: A. Lukosiaté, meghatalmazotti
mindségben)

fellebbezdnek

az Eurdpai Unié Birdsaga alapokmdanydnak 56. cikke alapjan 2018. december 20-an benyujtott
fellebbezése targyaban,

a tobbi fél az eljarasban:
a John Mills Ltd (székhelye: London [Egyesiilt Kirdlysag], képviseli: S. Malynicz QC)
felperes az els6foku eljarasban,

a Jerome Alexander Consulting Corp. (székhelye: Surfside [Egyesiilt Allamok]),

beavatkozé fél az elséfoku eljarasban,

A BIROSAG (6todik tandcs),

tagjai: E. Regan tandcselnok (el6ado), M. Ilesi¢, Juhdsz E., C. Lycourgos és I. Jarukaitis birdk,
fétanacsnok: G. Pitruzzella,
hivatalvezet6: R. Schiano tanacsos,
tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2020. januar 16-i targyaldsra,
a fétandcsnok inditvanyanak a 2020. 4prilis 30-i targyaldson tortént meghallgatdsat kovetden,

meghozta a kovetkezd

* Az eljaras nyelve: angol.
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téletet

Fellebbezésével az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az Eurépai Unid
Torvényszékének a 2018. oktdber 15-i John Mills kontra EUIPO — Jerome Alexander Consulting
(MINERAL MAGIC) itélet (T-7/17, EU:T:2018:679, a tovabbiakban: megtamadott itélet) hatalyon kiviil
helyezését kéri, amelyben a Torvényszék hatalyon kiviil helyezte az EUIPO elsé fellebbezési tanacsdnak
a Jerome Alexander Consulting Corp. és a John Mills Ltd kozotti felszdlalasi eljarasban
(R 2087/2015-1. sz. iigy) 2016. oktober 5-én hozott hatdrozatat (a tovabbiakban: vitatott hatdrozat).

Jogi hattér

A nemzetkozi jog

Az ipari tulajdon oltalmara létesiilt Parizsi Uniés Egyezményt 1883. marcius 20-an Pdrizsban irtak alg,
legutébb 1967. jalius 14-én Stockholmban vizsgéltak feliil, és 1979. szeptember 28-an moddositottak
(Recueil des traités des Nations unies, 828. kotet, 11851. szdm, 305. o.; kihirdette: az 1970. évi 18.
torvényerejli rendelet; a tovdbbiakban: Parizsi Unidés Egyezmény). Ezen egyezmény 6 septies cikke
kovetkezoképpen rendelkezik:

»1) Ha az unié valamelyik orszigaban érvényes védjegy tulajdonosanak iigynoke vagy képviselGje egy
vagy tobb orszagban a széban forgd védjegy lajstromozaséat a tulajdonos engedélye nélkiil sajat nevére
kéri, a tulajdonos a bejelentés ellen felszélalhat vagy a lajstromozds torlését kovetelheti, vagy
— amennyiben ezt az orszdg jogszabdlyai lehet6vé teszik — kovetelheti az emlitett lajstromozés javéara
torténd atruhazasat, hacsak az iigynok vagy képvisel6 cselekményét nem igazolja.

2) A védjegytulajdonos — a fenti (1) bekezdésben foglaltak fenntartdsaval — jogosult felszdlalni az ellen,
hogy tigynoke vagy képviselGje a védjegyet engedély nélkiil haszndlja.

3) Az e cikk szerint a védjegytulajdonost megilletd jogok érvényesitésére a nemzeti jogszabalyok
méltanyos hatarid6t szabhatnak.”

Az emlitett egyezmény 29. cikkének (1) bekezdése a kovetkez6képpen rendelkezik:

»a) Ezt az okmdanyt egyetlen, francia nyelven késziilt példanyban kell aldirni és a svéd kormanynal kell
letenni.

b) A f6igazgaté az érdekelt kormanyok meghallgatdsa utan gondoskodik német, angol, spanyol, olasz,
portugdl, orosz és a kozgytilés dltal megjelolt mas nyelvli hivatalos forditdsokrol.

c) A kiilonboz6 szovegek értelmezésében folmeriilt vita esetén a francia szoveg hiteles.

[...]”

A Kereskedelmi Vildgszervezetet (WTO) létrehozé Marrakeshi Egyezmény 1C. mellékletét képezd,
valamint a tobboldalt targyaldsok uruguayi forduléjan (1986-1994) elért megéllapoddsoknak a
Kozosség nevében a hataskorébe tartozd tgyek tekintetében torténd megkotésérdl szold, 1994.
december 22-i 94/800/EK tandcsi hatdrozattal (HL 1994. L 336., 1. o.; magyar nyelvi kiilonkiadés
11. fejezet, 21. kotet, 80. o.) jovahagyott, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozasairdl sz6l6
egyezmény (a tovabbiakban: TRIPS-megéllapodds) 2. cikkének (1) bekezdése a kovetkezdket irja elé:

»A jelen Megallapodas IL., IIL. és IV. részét illeten a tagoknak meg kell felelniiik a Parizsi Konvencid
(1967) 1-12. és 19. cikkeinek.”
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Az unios jog

Alz eurédpai uniés] védjegyrdl szo6l6, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet (HL 2009. L 78,
1. 0.) ,Viszonylagos kizaré okok” cimet visel6 8. cikke a kovetkez6képpen rendelkezik:

»(1) A kordbbi védjegy jogosultjanak felszélaldsa alapjan a megjelolés nem részesiilhet
védjegyoltalomban, ha

a) az a kordbbi védjeggyel azonos, és az arujegyzékében szerepls aruk, illetve szolgéltatdsok azonosak a
korabbi védjegy arujegyzékében szerepl6 arukkal, illetve szolgaltatasokkal;

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
szolgaltatasok azonossaga vagy hasonldsidga miatt; az Osszetéveszthet6ség magaban foglalja azt az
esetet is, ha a fogyaszték a megjelolést gondolati képzettarsitas (asszocidcid) atjan kapcsolhatjak a
korabbi védjegyhez.

[...]

(3) A védjegyjogosult felszdlaldsa alapjan nem részesiilhet védjegyoltalomban a megjelolés, ha azt a
képviseld, illetve az tigynok — a jogosult engedélye nélkill — sajat nevében jelentette be lajstromozasra,
kivéve, ha a képvisel6 vagy az iigynok igazolja, hogy eljarasa helyénval6 volt.

[...]

(5) A (2) bekezdés szerinti korabbi védjegy jogosultjanak felszolaldsa alapjan nem részesiilhet tovabba
oltalomban a kordbbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolés, ha az érintett aruk, illetve
szolgaltatdsok nem hasonléak, feltéve, hogy korabbi [eurdpai unids] védjegy esetében a védjegy az
[Eurdépai Unidban], kordbbi nemzeti védjegy esetén a kordbbi nemzeti védjegy pedig az érintett
tagallamban jé hirnevet élvez, és a megjelolés alapos ok nélkiil torténd haszndlata sértené vagy
tisztességteleniil kihaszndlna a korabbi védjegy megkiilonboztetd képességét vagy jé hirnevét.”

E rendelet ,Feltétlen torlési okok” cimii 52. cikke értelmében:

»(1) [Az eurdpai uniés] védjegyet a hivatalhoz benyujtott kérelem vagy a védjegybitorldsi perben
el6terjesztett viszontkereset alapjan tordlni kell, ha:

[...]

b) a megjelolést rosszhiszemiien jelentették be lajstromozasra.

[...]"

A jogvita elézményei és a vitatott hatarozat

2013. szeptember 18-an a John Mills, az els6foku eljaras felperese a 207/2009 rendelet alapjan eurdpai
unids védjegy lajstromozdsa irdnti kérelmet nyujtottak be az EUIPO-hoz.

A lajstromoztatni kiviant védjegy (a tovabbiakban: vitatott védjegy) a ,MINERAL MAGIC”
szomegjelolés volt.

ECLIL:EU:C:2020:902 3



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2020. 11. 11-1 iTELET — C-809/18. P. sz. UGy
EUIPO KONTRA JOHN MILLS

A bejelentést a védjegyekkel ellathat6 termékek és szolgaltatisok nemzetkozi osztilyozasara vonatkozo,
feltlvizsgalt és mddositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megallapodas szerinti 3. osztdlyba tartozé arukkal
kapcsolatban tették, amelyek az aldbbi leirdsnak felelnek meg: ,Hajmosé szerek; bérradirok;
szappanok; illatszerek; illéolajok; kozmetikai cikkek; bér, hajbér és haj tisztitasira és dpoldsara szolgald
szerek; dezodorok (illatszerek)”.

Az eurdpai unids védjegybejelentést a Kozosségi Védjegyértesité 2014. januar 23-i 2014/14. szimdaban
hirdették meg.

2015. aprilis 23-dan a Jerome Alexander Consulting, beavatkozé fél az elséfoku eljarasban, felszdlalast
nydjtott be a 207/2009 rendelet 41. cikke alapjan a vitatott védjegynek a jelen itélet 9. pontjaban
emlitett dsszes aru vonatkozasaban torténd lajstromozasaval szemben.

A felszdlalas az alabbi kordbbi védjegyeken alapult:

— a4274584. sz. MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER amerikai szovédjegy az aldbbi druk
vonatkozasaban: ,,Asvanyokat tartalmazé arcpader”;

— a MAGIC MINERALS lajstromozatlan amerikai szévédjegy az aldbbi aruk vonatkozasaban:
»Kozmetikai termékek”.

A felszélalas alatdmasztdsaként hivatkozott jogalap e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése volt.
2015. augusztus 18-i hatdrozataval a felszdlalasi osztaly elutasitotta e felszdlalast.

2015. oktéber 15-én a Jerome Alexander Consulting az emlitett rendelet 58-64. cikke alapjan
fellebbezést nyujtott be az EUIPO-hoz.

Az EUIPO els6 fellebbezési tanicsa (a tovadbbiakban: fellebbezési tandcs) a vitatott hatdrozattal
megsemmisitette a felszdlalasi osztily hatdrozatat, és a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése
alapjan megtagadta a vitatott védjegy lajstromozasat.

El6szor is, a fellebbezési tandcs tudomasul vette, hogy a Jerome Alexander Consulting lemond arrél,
hogy felszoélaldasait a MAGIC MINERALS lajstromozatlan amerikai védjegyre alapitsa, és ily moédon
kizdrélag a MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER amerikai sz6védjegyre hivatkozik.

Maésodszor, a fellebbezési tanacs emlitette a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljat, amely
annak megakaddlyozasara irdnyul, hogy a védjegyjogosult képviselGje kisajatithassa a védjegyet,
valamint rogzitette azon feltételeket, amelyeknek allaspontja szerint meg kell felelni ahhoz, hogy a
felszélalas az emlitett rendelkezés alapjan sikeres legyen, tudniillik, hogy a felszdlalénak kell a korabbi
védjegy jogosultjdnak lennie, a védjegy bejelentdjének a fent emlitett jogosult képvisel6jének vagy
tigynokének kell vagy kellett lennie, a kérelmet a képvisel6 vagy tigynok nevében a jogosult
hozzdjaruldsa és a képvisel6 vagy tgynok cselekményeit igazold jogszeri indokok nélkil kellett
benydjtani, tovabba a kérelemnek azonos vagy hasonlé megjelolésekre és arukra kell vonatkoznia.

Harmadszor, a fellebbezési tanacs konkrétan elemezte, hogy teljesiilnek-e azon kritériumok, amelyek
lehetévé teszik, hogy az emlitett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapjan a felszdlaldsnak helyt
lehessen adni. Eldszor is, a képvisel6/megbizé viszony fennalldsat illetéen a fellebbezési tandcs
hangsulyozta, hogy a ,képvisel6” és az ,ligynok” fogalmat szélesen kell értelmezni.

A jelen tigyben megéllapitotta, hogy a felek kozotti forgalmazasi szerzédés ugy rendelkezik, hogy a John
Mills feladata a Jerome Alexander Consulting druinak az Unié teriiletén torténé forgalmazasa. Arra is
rdmutatott, hogy a szerzédésben szerepelnek a szerz6dés kizardlagos jellegével kapcsolatos
rendelkezések, egy versenytilalmi kikotés, valamint a Jerome Alexander Consulting szellemi
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tulajdonjogaival kapcsolatos rendelkezések. Ugy vélte, hogy a bizonyitékok, azaz a Jerome Alexander
Consulting dltal benydjtott megrendelSlapok, amelyek egyikén a vitatott védjegy bejelentési
idépontjandl két hoénappal kordbbi keltezés szerepel, a szallité és a forgalmazd kozotti, az egyszeri
napi kapcsolatot meghaladd, jelentds kereskedelmi kapcsolat fenndllasat tanusitjadk. Ennek alapjan
megillapitotta, hogy a vitatott védjegy bejelentésének napjan dltalanos bizalmi és egyilittmiikodési
kotelezettséget teremtd, valddi, tényleges és tartds kereskedelmi kapcsolat dllt fenn, és hogy a John
Mills a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett képviselének mindsiil.

Negyedszer, a fellebbezési tandcs hangstlyozta, hogy e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése azokon a
helyzeteken kiviill, amikor az sszehasonlitott aruk vagy szolgaltatasok azonosak, azokra a helyzetekre is
vonatkozik, amikor azok hasonlék. Rdmutatott, hogy a jelen iigyben az titk6z6 megjelolésekkel érintett
aruk azonosak — mivel a vitatott védjeggyel érintett ,kozmetikai termékek” magukban foglaljik a
korabbi védjeggyel érintett ,asvanyi anyagokat tartalmazé arcpudert” is — vagy hasonldk, mivel a
vitatott védjeggyel érintett tovabbi aruk kapcsolatban dllnak a korabbi védjeggyel érintett arukkal,
tekintettel arra, hogy azonos 9sszetevokbdl dllhatnak, gyakran ugyanazon vallalkozés allitja elé Sket, és
az illatszerboltokban vagy a kiskereskedelmi {izletek azonos részlegeiben egyiitt kindljak Gket.

Az iitkozé megjeloléseket illetéen a fellebbezési tanacs ugy vélte, hogy azok hasonlék. Ramutatott
elsésorban a korabbi védjegy els6 két szdelemének és a vitatott védjegy szdelemei elsé két széelemének
(»magic” és ,minerals”) szembet(iné hasonldsagara.

Ezt kovetden hangsulyozta, hogy a korabbi védjegyet az Unié érintett vasarlokozonsége két elembdl allo
megjelolésként érzékelheti. Egyrészt a ,by jerome alexander” elemet az anyavallalat, azaz az druért
felelds jogalany megnevezéseként, a ,magic minerals” elemet pedig valdszintileg maganak az arunak
vagy arucsoportnak a megnevezéseként észlelheti.

Végill megallapitotta, hogy az a kortilmény, miszerint a United States Patent and Trademark Office
(USPTO, az Amerikai Egyesiilt Allamok szabadalmi és védjegyhivatala) a MINERAL MAGIC
COSMETICS védjegy létezése ellenére nem emelt kifogast a MAGIC MINERALS BY JEROME
ALEXANDER védjegy lajstromozasaval szemben, nem jelenti azt, hogy egydltalin nem 4ll fenn
kozottitkk az Osszetévesztés veszélye. A fellebbezési tandcs rdmutatott ugyanis, hogy a MINERAL
MAGIC COSMETICS védjegy jogosultjanak e tekintetben felszolaldst kellett volna benydjtania. A
fentiek Osszességére tekintettel a fellebbezési tandcs helyt adott a 207/2009 rendelet 8. cikkének
(3) bekezdésére alapitott felszolaldsnak.

A Torvényszék eldtti eljaras és a megtamadott itélet

A Torvényszék Hivataldhoz 2017. janudr 5-én benyujtott keresetével a John Mills a vitatott hatdrozat
hatalyon kiviil helyezését kérte.

Keresete aldtamasztasara a John Mills lényegében egyetlen, a 207/2009 rendelet 8. cikke
(3) bekezdésének megsértésére alapitott jogalapra hivatkozik, amely hdrom részre tagolddik. Az els6
azon alapul, hogy a fellebbezési tandcs tévesen dallapitotta meg, hogy a John Mills a korabbi védjegy
jogosultjanak az emlitett rendelkezés értelmében vett ,képviselGje” vagy ,igynoke”. A masodik részben
a John Mills el6adja, hogy a fellebbezési tanacs tévesen alkalmazta a jogot annak megéllapitasaval, hogy
az emlitett rendelkezés akkor is alkalmazhatd, ha az titk6zé megjelolések nem azonosak, hanem csak
egyszertien hasonlék. A harmadik rész azon alapul, hogy a fellebbezési tandcs tévesen éllapitotta meg,
hogy e rendelkezés annak ellenére alkalmazandé, hogy a kordbbi védjeggyel érintett aruk nem
azonosak a vitatott védjeggyel érintett arukkal.

A megtimadott itéletben a Torvényszék kizardlag a madsodik része alapjan adott helyt az egyetlen
jogalapnak, és helyezte kovetkezésképpen hatédlyon kivill a vitatott hatarozatot.

ECLIL:EU:C:2020:902 5
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A felek kérelmei

Az EUIPO azt kéri, hogy a Birdsag:

— helyezze hatdlyon kiviil a megtdmadott itéletet, és
— a John Millst kotelezze a koltségek viselésére.

A John Mills azt kéri, hogy a Birdsag:

— utasitsa el a fellebbezést, és

— az EUIPO-t kotelezze a koltségek viselésére.

A fellebbezésrol

Fellebbezésének alatdmasztasaként az EUIPO két jogalapra hivatkozik, amelyek kozil az elsét a
207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésére, a madsodikat pedig az indokolas
ellentmondasossdgara, valamint az ,azonossag” fogalmanak alkalmazasat illetéen az indokolds hidnyara
alapitja.

A felek érvei

Els6 jogalapjdban az EUIPO arra hivatkozik, hogy a Torvényszék e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének
téves értelmezése alapjan dllapitotta meg a megtamadott itélet 37. pontjaban, hogy e rendelkezés csak
akkor alkalmazhaté, ha a korabbi védjegy és a korabbi védjegy jogosultjanak ligynoke vagy képvisel6je
altal bejelentett védjegy azonos, nem pedig egyszertien hasonlé.

Az emlitett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése ugyanis annak megakaddlyozdsira iranyul, hogy a
védjegyjogosult képviselGje kisajatithassa a védjegyet, mivel e képvisel¢ kihaszndlhatja a kozte és a
védjegyjogosult kozott fenndlldé kereskedelmi kapcsolat sordn megszerzett ismereteket és
tapasztalatokat, és igy tisztességtelen el6nyre tehet szert az emlitett védjegyjogosult altal tett
er6feszitésekbdl és beruhdazasokbdol. Marpedig az ismeretek ilyen kihaszndldsa és az ilyen
tisztességtelen elény nem korlatozéddik az azonos védjegy lajstromozasara és hasznalatira, hanem
akkor is megval6sul, amikor az {igynok célja a korabbi védjegy alapvetd elemeinek kisajatitasa.

A megtamadott itélet 25. és 26. pontjdban szerepld dllitasokkal a Torvényszék tévesen értelmezte
ugyanezen rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljat. Amint az emlitett itélet 25. pontjabdl kittinik, a
Torvényszék helyesen dllapitotta meg, hogy e rendelkezés megkoveteli a kozvetlen kapcsolat
fennallasat a korabbi védjegy és a bejelentett védjegy kozott, és hogy ilyen kapcsolat csak akkor
képzelhetd el, ha a széban forgd védjegyek ,megfelelnek” egymdsnak. Mindazonadltal a Torvényszék,
mivel az emlitett itélet 26. pontjaban ebbdl az észrevételbdl azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a
védjegyeknek azonosnak kell lenniiik ahhoz, hogy kisajatitasrol lehessen beszélni, ellentmond a
védjegyjog egyik alapjanak, amely szerint a két megjelolés kozott megallapithaté kapcsolat kiillonb6z6
mértékd hasonlésag alapjan, és nem csupan azonossag esetén.

A 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése altal kovetett célra tekintettel e rendelkezés alkalmazdasa
szempontjabdl relevans szempont az, hogy az Osszességiikben elemzett védjegyek gazdasagi vagy
kereskedelmi szempontbdl egyenértékiiek-e. Azt kell értékelni, hogy a bejelentett védjegy lényegében
megfelel-e a korabbi védjegynek. E tekintetben elegendd, ha az iitkozé megjelolések a korabbi védjegy
megkiilonboztetd képességéhez 1ényegesen hozzdjarulé elemeket tekintve azonosak.

6 ECLIL:EU:C:2020:902
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Az ilyen teleologikus értelmezés nem mond ellent e rendelet 8. cikke (3) bekezdése szé szerinti
értelmezésének.

Amint azt a Torvényszék a megtamadott itéletben megjegyezte, e rendelkezés — az emlitett rendelet
8. cikkének (1) bekezdésétdl és 8. cikkének (5) bekezdésétdl eltéréen — az alkalmazéasa céljabdl nem
emliti kifejezetten az {itkozé védjegyek egymdashoz kozel all6 mivoltanak mértékét. Az unids
jogalkoténak tehit nem 4allt szandékiban ugyanezen rendelet 8. cikke (3) bekezdését kizardlag a
védjegyek, valamint az dltaluk érintett aruk és szolgaltatisok szigortan vett azonossaganak eseteire
korlatozni.

Eppen ellenkezdleg, e rendelkezés a Périzsi Uniés Egyezmény 6 septies cikkének szévegét veszi alapul.
Marpedig ugy tlnik, hogy az ezen egyezmény el6készité munkélataiban nyujtott magyarazat azt az
értelmezést tdmasztja ald, mely szerint az emlitett rendelkezés azokat a megjeloléseket és arukat is
magdban foglalja, amelyek nem szigordan, hanem lényegében azonosak, vagyis kereskedelmileg és
gazdasagilag egyenértékiek. Mig az emlitett egyezmény az oltalom minimumszabdlyait hatdrozza meg,
a Torvényszék a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének tulajdonitott hatalyt, amely a
védjegyjogosultak szamdra a Parizsi Unids Egyezmény 6 septies cikkében elSirt oltalmi szintnél
alacsonyabb szintl oltalmat biztosit.

Egyébirant az e rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében szerepld rendelkezés el6készité munkalatainak a
megtamadott itélet 27-35. pontjaban szerepld, Torvényszék altali értelmezése ellentmonddsos, mivel
tobbek kozott arra a tényre hivatkozva, hogy a munkacsoport elutasitott tobb, a ,hasonlé védjegyek”
kifejezés e rendelkezés szovegéhez val6é hozzdadasara vonatkozé javaslatot is, azt a kovetkeztetést vonta
le, hogy az unids jogalkot6é szandéka az volt, hogy az emlitett rendelkezés alkalmazasat kizardlag az
azonos védjegyekre korlatozza, annak ellenére, hogy az ,azonos” fogalom e rendelkezésbdl is hidnyzik.

Ezenkivill a Torvényszék altal ezen itélet 35. pontjaban hivatkozott azon érv is ellentmonddsos, amely
szerint ezen egyezmény 6 septies cikke szovegének egyértelmiségére tekintettel nem lehet a Parizsi
Uniés Egyezmény el6készité munkalataira hivatkozni. A Torvényszék altal az emlitett itéletben levont
kovetkeztetés ugyanis eltér azon kovetkeztetésrdl, amelyre a Torvényszék a 2011. aprilis 13-i Safariland
kontra OHIM - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
(T-262/09, EU:T:2011:171, 61. pont) itéletben jutott. Ennélfogva nyilvanval6, hogy az emlitett rendelet
8. cikke (3) bekezdésének szovege nem kell6en vilagos ahhoz, hogy tgy lehessen tekinteni, hogy az
»azonossag” fogalmdra valé hivatkozas egyértelmd.

Tekintettel arra, hogy ugyanezen rendelet 8. cikkének (3) bekezdése annak megakaddlyozasara iranyul,
hogy az tigynok kihaszndlja a kozte és a védjegyjogosult kozott fenndllé kereskedelmi kapcsolat soran
megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és igy tisztességtelen elOnyre tegyen szert az emlitett
védjegyjogosult altal tett erdfeszitésekbdl és beruhdazasokbdl, nem sziikséges meghatdrozni az érintett
megjelolések kozotti hasonldsag pontos mértékét, vagy egyértelmi korlatokat szabni azon helyzeteket
illetéen, amelyekben e rendelkezést alkalmazni kell.

A Torvényszék megkozelitése megfosztana ezt a kizaré okot az ahhoz sziikséges rugalmassagtél, hogy
hatdlyat azon kiilonféle mdédokhoz igazitsa, amelyek révén az {igynok megprobalhatja kisajatitani a
megbizdja védjegyét, amint az a jelen tigybdl is kitlinik, amelyben az tigynok a kordbbi védjegy csupan
elsé részének eurdpai unios védjegyként torténd lajstromozasat kérte oly mdédon, hogy megforditotta a
»MINERAL MAGIC” szavak sorrendjét és kihagyta a gyart6 nevét.

Mig a jelen tigybelihez hasonlé helyzet tartozhat a rosszhiszemtség korébe, és ennélfogva maga utana
vonhatja 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban foglalt torlési ok alkalmazasat, e
korilmény nem tdmasztja ald e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megszorit6 értelmezését. Az unids
jogalkotd azon dontését, miszerint a kordbbi védjegy jogosultjanak tigynokei vagy képvisel6i altali, nem
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engedélyezett védjegybejelentések esetében eltér6 okot ir el6, az magyardzza, hogy e tekintetben a
lehet6 leghamarabb kell eljarni, anélkiill hogy a bejelentett védjegy torléséhez sziikséges lenne a
jogosultat e védjegy lajstromozasdnak megvarasara kotelezni.

A John Mills azt allitja, hogy az EUIPO érvelése téves megkozelitésen alapul, amelynek értelmében,
mivel az emlitett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése nem tartalmaz a megjelolések azonossagara vagy
hasonldésagara vonatkozo6 kifejezett feltételt, e rendelkezés e tekintetben semleges, és ennélfogva az
emlitett rendelkezés szé szerinti értelmezése Osszhangban dllna e rendelkezés teleologikus
értelmezésével, lehet6vé téve az (itkozo védjegyek azok egyszerli hasonlésaga alapjan torténd
Osszehasonlitasat.

Bar ugyanezen rendelkezés kifejezetten nem haszndlja az ,azonos vagy hasonld” kifejezést, ugy tiinik,
hogy mind a Parizsi Unidés Egyezmény 6 septies cikkének szovege, mind pedig ugyanezen rendelet
8. cikke (3) bekezdésének szovege — mivel csak a ,védjegyrdl” tesz emlitést — kizarja a csupan hasonlé
védjegyeket. Ez utébbi rendelkezés alapjan tehat — amint azt a Torvényszék a megtamadott itélet 24. és
25. pontjaban helyesen allapitotta meg — csak az azon alapuld felszélalasnak lehet helyt adni, hogy a
kordbbi védjegy jogosultjanak {igynoke vagy képviselGje dltal bejelentett védjegy azonos azzal a
védjeggyel, amelynek a vélelmezett megbiz6 a jogosultja.

A Torvényszék helyesen mutatott rd egyrészt a megtamadott itélet 26—35. pontjdban arra, hogy ezt a
megkozelitést a széban forgd rendelkezés el6készitd munkalatai és mads nyelvi valtozatai is
alatdmasztjak, masrészt pedig az emlitett itélet 36. pontjaban, hogy azon korillmény, miszerint a
hasonlésagra vonatkozé feltétel kifejezetten szerepel a 207/2009 rendelet mdas rendelkezéseiben,
tovabbi jele annak, hogy e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése nem koveteli meg, hogy e feltétel
teljestiljon.

Ezenkivill az EUIPO nem hivatkozhat eredményesen a 2011. aprilis 13-i Safariland kontra OHIM -
DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) itéletre
(T-262/09, EU:T:2011:171) az 4dltala hivatkozott értelmezés aldtimasztisira. A Torvényszék ezen
itélete nemcsak hogy nem koti a Birdsdgot, hanem annak relevans pontja, vagyis a 61. pont nem
tartalmaz semmilyen vitdt a jelen fellebbezés keretében széban forgd kérdéssel kapcsolatban. Amint az
az emlitett itélet 74. pontjabdl kitlinik, a Torvényszéknek nem kellett volna eldontenie azt a kérdést,
hogy a védjegyeknek azonosaknak vagy hasonléknak kell-e lenniiik, tekintve, hogy a keresetnek nem
lehetett volna helyt adni, mivel a képviseleti viszony fennallasara vonatkozé feltétel nem teljesiilt.

Egyébirant az EUIPO az éltala az emlitett rendelet 8. cikke (3) bekezdése tiagabb értelmezésének
alaitdmasztasa érdekében hivatkozott teleologikus megkozelités keretében az eldirt kovetelményeknek
csupan kitéré6 megfogalmazasat nyutjtja. Az EUIPO ugyanis egyszerre allitja egyrészt azt, hogy e
rendelkezés alkalmazidsa céljabdl elegendd, ha a megjelolések megegyeznek a lényegében a korabbi
védjegy megkiilonboztetd képességét alkotd elemekben, masrészt azt, hogy nem sziikséges el6re
meghatarozni a megjelolések kozotti hasonlésag pontos mértékét.

Az ilyen javaslatok tévesek. El6szor is a megkiilonboztetd képességet nem elvontan, hanem az érintett
fogyaszté szempontjabdl kell értékelni. E fogyaszté pedig azon orszag fogyasztdja, amelyben a korabbi
védjegyet lajstromoztdk, ami bizonyitdsi nehézségeket okoz az e védjegynek tulajdonitott értelmet és az
egyezd elem megkiilonboztetd képességének fokat illetGen.

Misodszor, az EUIPO altal a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazisa céljabdl
hivatkozott kritériumok tdgabbak a tobbek kozott az e rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alapjan osszetévesztheté hasonlésagu védjegyek értékelése keretében alkalmazott szempontokndl, mivel
elegendé az egyszeri egybeesés, nem sziikséges a hasonldsig, és az OsszetéveszthetGség sem
kovetelmény.

8 ECLIL:EU:C:2020:902
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E kritériumok szélesebb kortiek, mint az emlitett rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglaltak, amely
rendelkezés az Unidban johirnevet élvezd védjegyek részére szélesebb oltalmat biztosit, mivel egyrészt
az emlitett kritériumok nem az Unién beliili johirnév fenndlldsat, hanem csupan a Parizsi Unids
Egyezmény valamely részes orszagaban torténd lajstromozast kovetelik meg, masrészt pedig a védjegy
megkiilonbozteté képességének vagy johirnevének tisztességtelen kihasznalasat sem kovetelik meg.

Harmadszor, az EUIPO dltal javasolt kritériumok nem teszik lehet6vé a jogbiztonsdg biztositisat, és
bizonyitasi problémadkat vetnek fel. Az olyan megjelolésekhez kapcsolédd kovetelmény, amelyek
lényegében a korabbi védjegy megkiilonboztetd képességét alkoté elemekben megegyeznek, azzal a
hatdssal jar, hogy az EUIPO el6tti eljarasban részt vevé feleket, valamint magat az EUIPO-t egy olyan
feladattal ~szembesitik, amely az Unidéban lajstromozhaté megjelolések meghatarozasanak
megkisérlésében all, kiilondsen azért, mert a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése olyan
védjegyekre vonatkozik, amelyek harmadik orszidgok védjegylajstromanak tobb szdz nyilvantartasaban
szerepelhetnek.

E nehézségekre tekintettel az EUIPO azt dllitja, hogy minden, a védjegyek azonossagara vagy
hasonldsagara vonatkoz6 kovetelményt figyelmen kivill lehet hagyni annak érdekében, hogy kizardlag
arra a kérdésre Osszpontositsanak, hogy az tigynok vagy a képvisel6 utdnozta-e vagy kisajatitotta-e a
megbizds targyat képezd védjegyet. Marpedig e célbdl az unids jogalkoté mar eldirt egy kiilon
rendelkezést, nevezetesen a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjit, amely a védjegy
torlésére vonatkozik abban az esetben, ha a védjegybejelentést rosszhiszemten tették.

Negyedszer, a teleologikus megkozelités alapjan e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének hatalyat arra a
kiilonos esetre kell korldtozni, amikor az {igynok vagy a képvisel6 a ,védjegy”, azaz a korabbi védjegy,
nem pedig egy eltérd védjegy lajstromozasara torekszik, anélkiil, hogy cselekménye igazolhaté lenne. E
megkozelités megkonnyitené e rendelkezés alkalmazasat, és lehet6vé tenné a vallalkozasok, valamint az

EUIPO szamadra, hogy elére lassak a jogvita e rendelkezés alapjan valészintsitheté kovetkezményeit.

A Birdsag dlldaspontja

Elsé jogalapjaban az EUIPO azt kifogdsolja, hogy a Torvényszék megsértette a 207/2009 rendelet
8. cikkének (3) bekezdését, amikor e rendelkezést tigy értelmezte, hogy az csak arra a koriilményre
vonatkozik, amikor a korabbi védjegy azonos a korabbi védjegy jogosultjanak tigynoke vagy képviselGje
altal bejelentett védjeggyel.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Birésag dllandé itélkezési gyakorlata értelmében valamely
uniés jogi rendelkezés értelmezéséhez nemcsak annak szovegét, hanem azt a kontextust is figyelembe
kell venni, amelybe illeszkedik, valamint azon jogi aktus céljait is, amelynek az a részét képezi.
Valamely unids jogi rendelkezés értelmezése szempontjabdl annak keletkezése is relevansnak
bizonyulhat (2020. janius 25-i A és tarsai (Szélerdmivek Aalter és Nevele teriiletén) itélet, C-24/19,
EU:C:2020:503, 37. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

El6szor is e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének szovegét illetden hangsulyozni kell, hogy e rendelkezés
annak el6irdsara szoritkozik, hogy a védjegyjogosult felszélalasa alapjan nem részesiilhet
védjegyoltalomban a megjelolés, ha azt a képviseld, illetve az tigynok — a jogosult engedélye nélkiil —
sajat nevében jelentette be lajstromozasra, kivéve, ha a képvisel6 vagy az tigynok igazolja, hogy eljarasa
helyénval6 volt.

Igy, bar az emlitett rendelkezés szovege azt sugallja, hogy szoros kapcsolat 4ll fenn ,a” kordbbi védjegy

és a korabbi védjegy jogosultjanak tigynoke vagy képviselGje altal bejelentett védjegy kozott, ugyanezen
rendelkezés nem pontositja kifejezetten — amint azt a Torvényszék a megtimadott itélet 24. pontjaban
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megjegyezte 1ényegében —, hogy e rendelkezés csak akkor alkalmazhato, ha az e képvisel6 vagy tigynok
altal bejelentett védjegy azonos a korabbi védjeggyel, vagy ha az emlitett rendelkezés hatdlya ald
tartoznak azok az esetek is, amelyekben az titk6z6 védjegyek hasonléak.

Misodszor, ami az emlitett rendelet 8. cikke (3) bekezdésének keletkezését illeti, e rendelkezés

el6készit6 munkalataibél kitéinik, hogy — amint arra a Torvényszék a megtdmadott itélet
26-31. pontjaban emlékeztetett, és amint arra a fétanacsnok inditvanyanak 27-30. pontjaban szintén
radmutatott — az uniés jogalkoté6 abban kifejezetten megtagadta annak megjelolését, hogy e

rendelkezést alkalmazni kellene a korabbi védjegy és a korabbi védjegy jogosultjanak iigynoke vagy
képviselGje altal bejelentett védjegy kozotti hasonldsag esetén.

Mindazonaltal a Torvényszéknek egyrészt azt is figyelembe kellett vennie, hogy az uniés jogalkoté6 nem
kivant a korabbi védjegy, és a korabbi védjegy jogosultjanak iigynoke vagy képviselje dltal bejelentett
védjegy azonossiagira vonatkozdan egy kifejezett — az unids védjegyr6l szoldé rendelet elbzetes
tervezetében szerepl6é — hivatkozast belefoglalni e rendelkezésbe.

Masrészt a Torvényszék — ellentétben azzal, amit a megtamadott itélet 30. pontjaban allitott — nem
tekinthette gy, hogy azon koriilmény, mely szerint az uniés jogalkoté két alkalommal lemondott
arrdl, hogy kifejezetten emlitést tegyen azon tényrdl, hogy az érintett rendelkezést hasonlé védjegyek
esetében is alkalmazni kell, kell6képpen bizonyitja e tekintetben a szandékat, mivel az el6készitd
munkdlatok nem jelolik meg azokat az okokat, amelyek igazoltdk a szoban forgé védjegyek
hasonlésdgara valé ilyen hivatkozas elvetését.

Ebbdl kittinik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének el6készité munkalataibél nem lehet
arra kovetkeztetni, hogy amiatt, hogy e rendelkezés nem emliti a kordbbi védjegy és a korabbi védjegy
jogosultjanak tigynoke vagy képviselGje daltal bejelentett védjegy kozotti hasonldsagot, az emlitett
rendelkezés hatalya kizarélag az itk6z6 védjegyek azonossiganak eseteire korlatozédna.

Ezzel szemben az el6készité munkalatokbdl kitlinik, hogy e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése az unids
jogalkoté azon dontését tikrozi, hogy lényegében megismételje a Parizsi Unidés Egyezmény
6 septies cikkének (1) bekezdését.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy tobbek kozott a munkacsoportnak a kozosségi védjegyrdl szélo
rendeletjavaslatra vonatkoz6 kovetkeztetéseirél sz6ld, 1982. december 1-jei 11035/82. sz. tandcsi
dokumentum, amelyre a Torvényszék tobbek kozott a megtamadott itélet 32. pontjdban timaszkodik,
jelzi, hogy e csoport egyetértett abban, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében
szereplé rendelkezést ugy értelmezzék, mint amely ezen egyezmény 6 septies cikke értelmében
alkalmazandé.

Egyébirant, mivel az Unié tagja a TRIPs-megallapoddsnak, koteles a védjegyekre vonatkozé
jogalkotasat, amennyire csak lehetséges, e megallapodds szovege és célja alapjan értelmezni (2004.
november 16-i Anheuser-Busch itélet, C-245/02, EU:C:2004:717, 42. Pont, valamint az ott hivatkozott
itélkezési gyakorlat). A TRIPS-megallapodas 2. cikkének (1) bekezdése kiilondsen azt irja eld, hogy e
megallapodas IL., III. és IV. részét illetéen a részes allamok kotelesek megfelelni a Parizsi Unids
Egyezmény 1-12. cikkének és 19. cikkének.

Ebbdl kovetkezik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének értelmezését illetéen figyelembe
kell venni ezen egyezmény 6 septies cikkét.

E tekintetben ugyanezen egyezmény 6 septies cikke a francia nyelvi véltozataban, amely az emlitett
egyezmény 29. cikkének értelmében hiteles, kétségteleniil az ,e védjegy” kifejezést haszndlja a korabbi
védjegy megjelolésére, ha annak lajstromozasat a kordbbi védjegy jogosultjanak tgynoke vagy
képvisel6je sajat nevében kéri.

10 ECLIL:EU:C:2020:902
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Mindazonaltal a Torvényszék kizarélag ezen megallapitds alapjan és minden tovabbi indokolds nélkil
nem 4dllapithatta volna meg — amint azt a megtdmadott itélet 34. pontjdban tette —, hogy a Parizsi
Unids Egyezmény e rendelkezése a szovege alapjan nem értelmezhet6 masként, mint Ggy, hogy a
korabbi védjegy és a korabbi védjegy jogosultjanak iigynoke vagy képviselGje altal bejelentett védjegy
azonos, és nem vonhatta le ebbdl az itélet 35. pontjdban azt a kovetkeztetést, hogy ezen egyezmény
6 septies cikke szovegének egyértelmiiségére tekintettel nem lehet az egyezmény el6készitd
munkalataira hivatkozni.

Ugyanis a Parizsi Unids Egyezmény feliilvizsgalata céljabdl 1958. oktéber 6. és 31. kozott tartott
Lisszaboni Konferencian — amelynek sordn e 6 septies cikket bevezették — elfogadott aktusokbodl
kitinik, hogy e rendelkezés hatdlya ald tartozhat a kordbbi védjegy jogosultjanak tigynoke vagy
képviselGje dltal bejelentett védjegy is, amennyiben e bejelentett védjegy hasonlé az emlitett korabbi
védjegyhez (a Lisszaboni konferencia aktusai, 681. o.).

Ebbdl kovetkezik, hogy nem fogadhaté el az az értelmezés, amely szerint, amennyiben a 207/2009
rendelet 8. cikke (3) bekezdése nem emliti a kordbbi védjegy és a korabbi védjegy jogosultjanak
tigynoke vagy képviselgje altal bejelentett védjegy azonossagat vagy hasonldsagat, az emlitett
rendelkezés alkalmazdsa — minden mads tényezd kizardsaval — az itkozé védjegyek azonossdganak
eseteire korlatozodik.

Harmadszor, az ilyen értelmezés azzal a hatdssal jarna, hogy megkérddjelezné e rendelet dltalanos
rendszerét, mivel azt eredményezné, hogy a kordbbi védjegy jogosultjadt megfosztandk attél a
lehet6ségtdl, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapjan felszélaljon egy hasonld
védjegynek az ligynoke vagy képviselGje altal torténd lajstromozasaval szemben, jéllehet az tigynok
vagy a képvisel6 az ilyen lajstromozast kovetéen a késébbi védjegyével tobbek kozott e rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjin felszélalhat az emlitett jogosult eredeti védjegyének
késébbi lajstromozdsa ellen, ugyanezen jogosult tigynokének vagy képviselGjének védjegyével vald
hasonldsaga okén.

Negyedszer, az e rendelkezés altal kovetett cél is megerdsiti azt az értelmezést, amely szerint az emlitett
rendelet 8. cikkének (3) bekezdése lehet6vé teszi a korabbi védjegy jogosultja szamara, hogy felszdlaljon
egy hasonlé védjegynek az tigynoke vagy képviselGje altal kért lajstromozasaval szemben.

Amint azt a Torvényszék a megtamadott itélet 25. pontjaban helyesen megallapitotta, a rendelkezés
annak megakaddlyozasara iranyul, hogy a védjegyjogosult tigynoke vagy képvisel6je kisajatithassa a
védjegyet, mivel ez utébbiak kihaszndlhatjdk a koztik és a védjegyjogosult kozott fenndalld
kereskedelmi kapcsolat soran megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és igy tisztességtelen elényre
tehetnek szert a védjegyjogosult altal tett eréfeszitésekbdl és beruhazasokbdl.

Marpedig nem tekintheté tgy, hogy az ilyen visszaélés csak abban az esetben kovetkezhet be, ha a
korabbi védjegy és a kordbbi védjegy jogosultjanak itigynoke vagy képviselGje altal bejelentett védjegy
azonos, és nem azokban az esetekben, amikor az {itk6z6 védjegyek hasonldak.

A fenti megfontoldsokbdl kovetkezik, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a
207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazasat kizardlag azon esetre korlatozta, amikor a
korabbi védjegy és a korabbi védjegy jogosultjdnak tigynoke vagy képviselGje altal bejelentett védjegy
azonos, kizarva a koztiik fenndllé hasonldsag esetét.

Ennélfogva az EUIPO éltal felhozott elsé jogalapnak helyt kell adni, kovetkezésképpen a megtamadott

itéletet hatalyon kivill kell helyezni, anélkiil hogy sziikséges lenne megvizsgalni az EUIPO éltal e
jogalap alatdmasztasaként hivatkozott tobbi érvet, illetve a fellebbezés masodik jogalapjat.
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A Torvényszékhez benyujtott keresetrol

Az Eurdpai Unié Birdsaga alapokminya 61. cikke els6 bekezdésének értelmében, ha a fellebbezés
megalapozott, a Birésag a Torvényszék hatarozatat hatalyon kiviil helyezi. Ilyen esetben, ha a per édllasa
megengedi, az {igyet maga a Birdsdg is érdemben eldontheti, illetve hatdrozathozatalra visszautalhatja a
Torvényszékhez.

A jelen ugyben, tekintettel tobbek kozott arra a koriilményre, hogy az elsé fokon benyujtott kereset
egyetlen, a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésén alapul6 jogalapra tdmaszkodik,
amely harom, a Torvényszék el6tti kontradiktérius vita targyat képezd részre oszlik, és amelyek
vizsgalata nem igényli semmiféle tovabbi pervezet6 intézkedés elfogadasat vagy az iratok elemzését, a
Bir6sag tgy véli, hogy a per édlldsa megengedi a jogvita eldontését, tovabba hogy arrdl érdemben kell
donteni.

Az egyetlen jogalap elsé részérél

A felek érvei

Egyetlen jogalapjanak elsé részében a John Mills azt kifogdsolja, hogy a fellebbezési tanics tévesen
tekintette 6t a korabbi védjegy jogosultja ,ligynokének” vagy ,képvisel6jének” a 207/2009 rendelet
8. cikkének (3) bekezdése értelmében.

E tekintetben a vitatott hatdrozat 20. pontjdban a fellebbezési tandcs a 2011. aprilis 13-i Safariland
kontra OHIM - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
itélet (T-262/09, EU:T:2011:171, 64. pont) alapjan ugy taldlta, hogy az e rendelkezésben szerepld
»ugynok” és ,képvisel§” kifejezéseket tagan kell értelmezni.

Mindazonaltal ebben az itéletben a Torvényszék ezt kovetden megdllapitotta, hogy a felszélalé nem
bizonyitotta, hogy a megbizé és az tigynoke kozotti megallapodashoz hasonlé megallapodast kotott a
vitatott védjegy bejelentdjével, sem pedig azt, hogy ez a kapcsolat ténylegesen fennallt.

A jelen tgy kortlményei kozott a John Mills és a korabbi védjegy jogosultja kozotti forgalmazasi
szerzGdés kikotéseinek vizsgdlata alapjan a fellebbezési tandcsnak azt kellett volna megallapitania, hogy
a John Mills nem a védjegyjogosult {igynoke, és nem is all vele olyan szerzédéses jogviszonyban,
amelynek értelmében az emlitett jogosult érdekeit képviselné.

Az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting azt dllitjdk, hogy az egyetlen jogalap els része
megalapozatlan.

A Birésdg dlldspontja

Amennyiben a John Mills azt kifogésolja, hogy a fellebbezési tanics tévesen allapitotta meg, hogy 6 a
korabbi védjegy jogosultjanak ,ligynoke” a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében,
meg kell jegyezni, hogy — amint arra a jelen itélet 72. pontja emlékeztet — e rendelkezés annak
megakadalyozasira irdnyul, hogy a korabbi védjegy jogosultjanak iigynoke vagy képviseldje
kisajatithassa a védjegyet, mivel ez utébbiak kihaszndlhatjdk a koztik és a védjegyjogosult kozott
fenndll6 kereskedelmi kapcsolat soran megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és igy tisztességtelen
elényre tehetnek szert a védjegyjogosult altal tett eréfeszitésekbdl és beruhazasokbol.

Ebbdl kovetkezik, hogy e célkitlizés megvalositasa az emlitett rendelkezés értelmében vett ,iigynok” és

sképvisel6” fogalmanak tag értelmezését igényli. A védjegy bejelentéjének a kordbbi védjegy
jogosultjaval szembeni mindségére vonatkozd feltétel jelentésével kapcsolatos ezen megallapitast
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egyébként megerdsiti az a tény, hogy ugyanezen rendelkezés szerint e két fogalmat sszekapcsolja a
»vagy’ kotdszo, amely tanusitja, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdését az egyik fél
érdekei masik fél altali képviseletének kiilonb6zé eseteire kell alkalmazni.

A fellebbezési tandcs tehat nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor a vitatott hatdrozat 20. pontjaban
kimondta, hogy e fogalmakat Ggy kell értelmezni, hogy azok magukban foglaljidk az olyan szerzédéses
megéllapoddson alapulé kapcsolatok minden formdjat, amelynek értelmében az egyik fél a masik fél
érdekeit képviseli, és igy ugyanezen rendelkezés alkalmazdsdban elegendd, ha a felek kozott olyan
jellegli kereskedelmi egyiittmiikodési megallapodds van érvényben, amely bizalmi viszonyt teremt
azéltal, hogy Kkifejezetten vagy hallgatélagosan gy rendelkezik, hogy a védjegybejelent6t a
védjegyjogosult érdekeire vonatkozoéan altalanos bizalmi és egyilittmtikodési kotelezettség terheli.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy — amint az a fellebbezési tandcs altal a vitatott hatdrozat 22. és
23. pontjdban tett megéllapitasokbdl kitlinik — forgalmazasi szerzédés allt fenn a John Mills és a
korabbi védjegy jogosultja kozott, amelyben megallapodtak abban, hogy e jogosult a ,Magic Minerals
by Jerome Alexander” elnevezéssel ellatott arukat a John Mills részére szdllitja, és ez utébbi feladata az
emlitett jogosult druinak az Unidn beliili és vilagszerte torténd forgalmazdsa. Egyébirant e szerz6dés
tartalmazott olyan rendelkezéseket — amit a John Mills nem vitatott —, amelyek értelmében a John
Mills legalabbis ezen druk privilegizalt forgalmazéja volt, valamint egy versenytilalmi kikotést és a
kordbbi védjegy jogosultjanak ezen aruk tekintetében fenndllé szellemi tulajdonjogaira vonatkozé
rendelkezéseket. Rdadasul az utols6 megrendelSlap, amellyel a John Mills ,Magic Minerals” arukat
rendelt e védjegy jogosultjatol, csak koriilbelill két hénappal a vitatott védjegy bejelentése el6tti
keltezésti.

Ezen elemekbdl kovetkezik, hogy a jelen itélet 85. pontjaban kifejtett megfontolasokra tekintettel a
fellebbezési tandcs helyesen allapitotta meg a vitatott hatdrozat 25. pontjaban, hogy a John Millst a
korabbi védjegy jogosultjanak a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett
»ugynokének” kell tekinteni.

Kovetkezésképpen a masodik jogalap elsé részét mint megalapozatlant el kell utasitani.
Az egyetlen jogalap madsodik részérol

A felek érvei

Egyetlen jogalapjanak masodik részével a John Mills azt réja fel a fellebbezési tandcsnak egyrészt, hogy
tévesen allapitotta meg, hogy ahhoz, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésére hivatkozni
lehessen, elegendd, ha a korabbi védjegy egyszertien hasonld a vitatott védjegyhez, nem pedig azonos
azzal, masrészt pedig, hogy szintén tévesen dllapitotta meg az Unié vasarlokozonség észlelését az
tkoz6 védjegyek kozotti osszetéveszthetdség értékelésekor.

Az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting ugy érvelnek, hogy az egyetlen jogalap mésodik része
megalapozatlan.

A Birésdg dlldspontja

Amennyiben a John Mills azt kifogasolja, hogy a fellebbezési tanacs gy taldlta, hogy a jelen tigyben az
itk6z6 védjegyek hasonlosdga miatt a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alkalmazandd, meg
kell jegyezni egyfel6l, hogy — amint az a jelen itélet 54—74. pontjabol kittinik — e rendelkezést
alkalmazni kell a korabbi védjegy jogosultjanak iigynoke vagy képviselgje dltal benyujtott
védjegybejelentések esetében akkor is, ha a bejelentett védjegy a korabbi védjeggyel azonos, és akkor
is, ha ahhoz hasonlé.
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Masrészt meg kell jegyezni, hogy bér e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazésa tobbek kozott az
utkozo védjegyek kozotti hasonlésiagbol kovetkezik, az e rendelkezés dltal biztositott oltalom sajatos
feltétele az, hogy a védjegybejelentést a korabbi védjegy jogosultjanak tigynoke vagy képviseldje a sajat
nevében, a jogosult hozzijaruldsa nélkiill nydjtsa be, és anélkill, hogy ezen iigynok vagy képviseld
cselekményét igazolnd. Ennélfogva az iitkozé védjegyek kozotti hasonlésiagot a 207/2009 rendelet
8. cikke (3) bekezdésének alkalmazdsiban nem az Osszetévesztés veszélyének fenndlldsa alapjan kell
értékelni, mivel e feltétel e rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjara vonatkozik (ldsd analdgia
utjan: 2009. junius 18-i L’Oréal és tarsai itélet, C-487/07, EU:C:2009:378, 34—36. pont).

Mindemellett, amennyiben a fellebbezési tandcs a vitatott hatdrozat 34. és 35. pontjdban tévesen
értékelte az 1tkozé védjegyek kozotti OsszetéveszthetOséget az Unid érintett vasarlokozonsége altali
észlelésiik alapjan, meg kell dllapitani, hogy az ilyen megallapitds mindenesetre mellékes, tekintettel az
e fellebbezési tanics dltal a vitatott hatarozat 33. pontjaban tett megallapitasra, amely szerint — anélkiil,
hogy ezt vitattdk volna — a széban forgd megjeloléseket kiilon-kiilon, Osszességében vizsgilva
hasonlénak kell tekinteni.

Ennélfogva a fellebbezés masodik jogalapjanak masodik részét mint részben elfogadhatatlant és részben
hatéstalant el kell utasitani.

A jogalap harmadik részérél

A felek érvei

Egyetlen jogalapjanak harmadik részében a John Mills egyrészt arra hivatkozik, hogy a fellebbezési
tandcs a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének téves értelmezése alapjan allapitotta meg, hogy e
rendelkezést nemcsak akkor kell alkalmazni, ha a védjegybejelentéssel érintett aruk és szolgaltatasok,
illetve a korabbi védjeggyel érintett aruk és szolgaltatisok azonosak, hanem akkor is, ha azok
hasonléak.

Masrészt, még ha a korabbi védjeggyel jelolt, ,asvanyokat tartalmazé arcpider” megnevezési aruk,
valamint a vitatott védjegybejelentéssel érintett ,kozmetikai termékek” és ,bérapolasi termékek”
azonosak is lennének, az e vitatott védjeggyel jelolt tobbi aru esetében nem ez a helyzet. Egyébirant ez
utobbiak és a korabbi védjegy altal érintettek még csak nem is hasonldak, de legaldbbis ilyen hasonlésag
nem nyert bizonyitast.

Az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting ugy érvelnek, hogy az egyetlen jogalap harmadik része
megalapozatlan.

A Birosdg dlldspontja

Amennyiben a John Mills azt kifogéasolja, hogy a fellebbezési tanacs tgy taldlta, hogy a jelen iigyben a
207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alkalmazandd, jollehet azok az aruk, amelyekre a vitatott
védjegy lajstromozdsa iranti kérelem utal, nem mind azonosak a korabbi védjeggyel jelolt arukkal,
emlékeztetni kell arra, hogy még ha e rendelkezés nem is tesz emlitést azon &rukrél vagy
szolgéltatasokrol, amelyek tekintetében a védjegyet bejelentették, a védjegy alapvetd rendeltetése az
érintett aruk vagy szolgaltatasok kereskedelmi szarmazdsanak jelzése (2019. szeptember 12-i Deutsches
Patent- und Markenamt [#darferdas?] itélet, C-541/18, EU:C:2019:725, 18. pont).

Ennélfogva a jelen itélet 70—73. pontjaban kifejtettekhez hasonld, e rendelkezés dltaldnos rendszerére,
valamint az daltala kovetett célra vonatkozé okok miatt, az emlitett rendelkezés alkalmazdsa nem
zarhat6 ki azon ténynél fogva, hogy a védjegybejelentésben szerepld aruk és szolgaltatasok és a korabbi
védjegy altal érintettek nem azonosak, hanem hasonléak.
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Egyébirant a jelen tigyben rd kell mutatni egyfeldl arra, hogy a John Mills nem vitatja, hogy a korabbi
védjegy arujegyzékében szerepld jelolt, ,asvanyokat tartalmazé arcpider” megnevezés(i aruk azonosak
a vitatott védjegy lajstromozésa irdnti kérelemben szerepld ,kozmetikai termékekkel” és ,bdrapoldsi
termékekkel”. Masfel6l a vitatott hatdrozat 31. pontjdban a fellebbezési tandcs megjegyezte tobbek
kozott, hogy az iitkoz6 védjegyekkel érintett egyéb druk azonos Osszetevékbdl allhatnak, gyakran
ugyanazon vallalkozds allitja el6 Oket, és az illatszerboltokban vagy a kiskereskedelmi iizletek azonos
részlegeiben egyiitt kindljak 6ket. Marpedig a Birdsag dllandé itélkezési gyakorlatabdl kitiinik, hogy a
szoban forgé aruk vagy szolgaltatisok hasonlésaganak értékelésénél figyelembe kell venni ezen aruk
vagy szolgdaltatdsok kozotti kapcsolatot jellemzd Osszes relevians tényezot. Ezen tényezdk korébe
tartozik kiillonosen az aruk vagy szolgaltatasok jellege, rendeltetése, felhaszndldsa, valamint helyettesit6
vagy egymast kiegészité6 volta (2017. szeptember 20-i The Tea Board kontra EUIPO itélet,
C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 48. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

Ilyen koriilmények kozott a fellebbezési tandcs az e 31. pontban emlitett elemek alapjan helyesen
allapithatta meg, hogy ezen egyéb aruk hasonldk.

Kovetkezésképpen az egyetlen jogalap harmadik részét mint megalapozatlant el kell utasitani.

Ebbdl kovetkezik, hogy a keresetet teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

A Birésag eljarasi szabalyzata 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozott, és
a Birésag maga hoz a jogvita kapcsan végleges hatarozatot, a Birdsag hatdroz a koltségekrol.

Ugyanezen szabdlyzat 138. cikkének (1) bekezdése, amelyet e szabdlyzat 184. cikkének (1) bekezdése
értelmében a fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, akként rendelkezik, hogy a Birésig a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

A John Millst, mivel pervesztes lett, az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting kérelmének
megfeleléen kotelezni kell a sajat koltségein felill az EUIPO részérél a jelen fellebbezéssel és a
Torvényszék el6tti eljarassal kapcsolatban felmeriilt koltségek, valamint a Jerome Alexander
Consulting részérdl a Torvényszék el6tti eljarassal kapcsolatban felmertilt koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (6todik tandcs) a kovetkezéképpen hatdrozott:

1) A Birdsag az Eurépai Unié Torvényszékének 2018. oktéber 15-i John Mills kontra EUIPO -
Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) itéletét (T-7/17, EU:T:2018:679) hatalyon
kiviil helyezi.

2) A Birdsag elutasitja a John Mills Ltd altal az Eurépai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala
(EUIPO) els6 fellebbezési tanacsanak 2016. oktober 5-i hatarozataval
(R 2087/2015-1. sz. iigy) szemben benyujtott keresetet.

3) A John Mills Ltd a sajat koltségein feliil viseli az Eurépai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala
(EUIPO) részér6l a jelen fellebbezéssel és a Torvényszék eldtti eljarassal kapcsolatban

felmeriilt koltségeket, valamint a Jerome Alexander Consulting Corp. részérdl a Torvényszék
eldtti eljarassal kapcsolatban felmeriilt koltségeket.

Alairasok
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