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A BIROSAG ITELETE (6todik tandcs)
2017. majus 11.*

»Fellebbezés — Eurdpai uniés védjegy — Fekete pottyokkel boritott feliiletbdl dllé6 megjelolések
lajstromozasa — Torlés — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja — Az
51. cikk (3) bekezdése”

A C-421/15. P. sz. tigyben,

a Yoshida Metal Industry Co. Ltd (székhelye: Tsubame-shi [Japan], képviselik: J. Cohen solicitor,
T. St Quintin barrister és G. Hobbs QC)

fellebbezdnek

az Eurdpai Unié Birésiaga alapokmanyanak 56. cikke alapjan 2015. julius 29-én benyujtott fellebbezése
targyaban,

a tobbi fél az eljarasban:

az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselik: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja és
J. Crespo Carrillo, meghatalmazotti minGségben)

alperes az els6foku eljarasban,
a Pi-Design AG (székhelye: Triengen [Svdjc]),
a Bodum France SAS (székhelye: Neuilly-sur-Seine, [Franciaorszag]),
a Bodum Logistics A/S (székhelye: Billund [Dénia])
(képviselik 6ket: H. Pernez tigyvéd és R. Lohr Rechtsanwalt)
beavatkozé felek az elséfoku eljarasban,
A BIROSAG (6todik tandcs),

tagjai: J. L. da Cruz Vilaca (el6add) tandcselnok, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen és K. Jiirimée
birdk,

fétandcsnok: M. Szpunar,
hivatalvezetd: R. Schiano tandcsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2016. szeptember 29-i targyalasra,

* Az eljaras nyelve: angol.
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a fétandcsnok inditvanyanak a 2016. december 8-i targyaldson tortént meghallgatdsat kovetGen,

meghozta a kévetkezd

itéletet

Fellebbezésével a Yoshida Metal Industry Co. Ltd (a tovabbiakban: Yoshida) az Eurdpai Unid
Torvényszékének 2015. majus 21-i  Yoshida Metal Industry kontra OHIM itéletének
(T-331/10 RENV és T-416/10 RENV, nem tették kozzé, a tovabbiakban: megtamadott itélet,
EU:T:2015:302) hatdlyon kiviil helyezését kéri, amely itélettel a Torvényszék elutasitotta az Eurdpai
Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) elsé fellebbezési tandcsanak a Pi-Design AG, a Bodum
France SAS és a Bodum Logistics A/S (a tovabbiakban igy egyiitt: Pi-Design és tarsai) altal a Yoshida
nevében lajstromozott két eurdpai unids védjeggyel kapcsolatban inditott torlési eljarasok targydban
2010. majus 20-an hozott hatdrozatainak (R 1235/2008-1. és R 1237/2008-1. sz. tigy, a tovabbiakban:
vitatott hatdrozatok) hatdlyon kiviil helyezése irant benyujtott kereseteit.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendeletet (HL 1994. L 11., 1. o;
magyar nyelvli kilonkiadés 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.; a tovabbiakban: 40/94 rendelet) hatdlyon kiviil
helyezte és felvaltotta az eurdpai unids védjegyrdl szolo, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tanacsi
rendelet (HL 2009. L 78., 1. 0.), amely 2009. aprilis 13-4n lépett hatalyba. Mindazonaltal, figyelemmel
a tényallas idejére, a jelen jogvitara tovabbra is a 40/94 rendelet alkalmazandé, legaldbbis a nem
kifejezetten eljarasi jellegli rendelkezéseket illetéen (2014. marcius 6-i Pi-Design és tdrsai kontra
Yoshida Metal Industry itélet, C-337/12 P—C-340/12 P, nem tették kozzé, EU:C:2014:129, 2. pont).

A 40/94 rendelet ,Feltétlen kizar6é okok” cimi 7. cikke a kovetkez6képpen rendelkezett:
»(1) A megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban, ha

[...]

b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

[...]

e) a megjelolés kizarodlag:

[...]

ii. a célzott miszaki hatas eléréséhez sziikséges
[...]
[...]

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapjan a megjelolés nincs kizdrva a védjegyoltalombdl, ha az
arujegyzékben szereplé aruk, illetve szolgaltatdsok tekintetében haszndlata révén megszerezte a
megkiilonbozteté képességet.”
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Az emlitett rendelet , Feltétlen torlési okok” cimii 51. cikke kimondta:

»(1) Az [eurdpai unids] védjegyet az [EUIPO-hoz] benyujtott kérelem vagy a védjegybitorlasi perben
elGterjesztett viszontkereset alapjan torolni kell, ha:

a) az [eurdpai unids] védjegy lajstromozasara a 7. cikkben foglalt rendelkezések megsértésével keriilt
sor;

[...]
(3) Ha a torlés oka csak az [eurdpai unids] védjegy arujegyzékében szereplé aruk vagy szolgaltatasok

egy része tekintetében dll fenn, a torlésnek csak az érintett aruk vagy szolgaltatasok vonatkozdsiaban van
helye.”

A jogvita el6zményei és a vitatott hatarozatok
A megtamadott itélet 1-15. pontja a kovetkez6képpen fejti ki a jogvita alapjat képezd tényallast:

»1  1999. november 3-d4n és 5-én a [Yoshida] védjegybejelentési kérelmeket nyujtott be [az
EUIPO-hoz, a 40/94 rendelet alapjan].

2 A védjegyek, amelyeknek a lajstromozasat kérték, az aldbbiakban szereplé dbras megjelolésekbdl
allnak:

"::E:E::::::::}":::::::::-:-:.:.:.'.:
L)
XX ]

ROSOOBEEEN

3 A bejelentett védjegyek arujegyzékében szereplé aruk a védjegyekkel ellaithaté termékek és
szolgaltatasok nemzetkozi osztilyozasiara vonatkozd, feliilvizsgalt és mddositott, 1957. junius 15-i
Nizzai Megallapodas (a tovabbiakban: Nizzai Megallapodas) szerinti 8. és 21. osztilyba tartoztak,
a kovetkez6 leirdssal:

8. osztaly: »EvGeszkozok; ollok; kések, villak; kanalak; kaszakovek; kaszakétokok; fendacélok;
halszalkacsipeszek«;

— 21. osztdly: »Eszkozok, edények és tartdlyok hdaztartdsi és konyhai célokra (nem nemesfémbdl
késztilt vagy azzal ellatott), keverépalackok, konyhai lapatkdk, késtartok, tortalapatok,
stiteménylapatok«.

4 2000. szeptember 14-i és november 23-i hatdrozatival az elbirdlé elutasitotta az emlitett
védjegybejelentési kérelmeket, azzal az indokkal, hogy a széban forgé megjelolések egyéltalan nem
rendelkeznek a 40/94 rendelet [...] 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
megkiilonboztetd képességgel.
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A fent emlitett elutasité hatdrozatok egyikének 2001. oktéber 31-én az [EUIPO] masodik
fellebbezési tandcsa altal tortént hatalyon kiviil helyezését kovetGen, az elbiralé 2002. julius 11-én
elvetette a masik védjegybejelentéssel kapcsolatban felmeriilt kifogast. A széban forgd védjegyeket
2002. szeptember 25-én, illetve 2003. aprilis 16-an lajstromoztak.

2007. jalius 10-én a Pi-Design és tarsai a széban forgd védjegyek torlése iranti kérelmeket
nyujtottak be a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapjan, azzal az indokkal,
hogy azokat e rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjdnak megsértésével
lajstromoztak. 2007. december 17-i észrevételeikben hozzatették, hogy a lajstromozott védjegyeket
amiatt is torolni kell, mert azok nem rendelkeznek megkiilonboztetd képességgel.

2008. julius 15-i és 21-i hatdrozataival az [EUIPO] torlési osztilya a torlési kérelmeket teljes
egésziikben elutasitotta.

2008. augusztus 25-én a Pi-Design és tarsai fellebbezést nyujtottak be a torlési osztily
hatdrozataival szemben.

A [vitatott hatdrozatokkal] az [EUIPO] els6 fellebbezési tanicsa a [40/94] rendelet 7. cikke
(1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontjaban foglalt feltétlen kizidr6 ok alapjan helyt adott a
fellebbezéseknek és hatalyon kiviil helyezte a torlési osztily hatarozatait.

A [vitatott] hatdrozatok 24-28. pontjaban a fellebbezési tanics el6szor is megjegyezte, hogy a
védjegyek bejelentésekor a megjeloléseket egyszertien »abras« megjeloléseknek mindsitették, mivel
azokhoz semmilyen leirdst nem csatoltak. Az elbirdl6 altal emelt kifogast kovetSen a fellebbezd
kozolte, hogy a megjelolés »egy dru formdjanak« — nevezetesen egy kés nyelének — kétdimenzios
abrazolasa [R 1235/2008-1. sz. igy], illetve hogy az »késnyelek mintdzatat« d&brazolja
[R 1237/2008-1. sz. tigy]. A [Pi-Design és tarsai] altal benyujtott torlési kérelmet kovetd levelezés
soran a megjelolést ugyanakkor a fellebbezd ugy irta le, mint egy »véletlenszerli geometriai
format, illetve mint egy »pontokbdl 4ll6 mintat« [R 1235/2008-1. sz. iigy].

A fellebbezési tandcs szerint, ez utdbbi leirdst éppen azzal a céllal készitették, hogy elkeriiljék a
[40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak alkalmazhatésiagat, mivel a
jogosult altal forgalmazott késekrdl késziilt fényképek azt erdsitették meg, hogy a fekete pottyoket
ovezd keret egy kés nyelének korvonalat, e pottyok pedig az azon 1évé bemélyedéseket abrazoljak.

A fellebbezési tanacs e tekintetben a [vitatott] hatdrozatok 29. pontjaban el6adta, hogy »a
védjegyeket az adott ligy valamennyi relevans tényezgjét figyelembe véve kell vizsgalni. E tényezék
kozé tartoznak természetesen azok az informaciok és iratok, amelyeket a védjegyjogosult a
kérelmének aldtimasztdsara onként nyujt be«.

Ezt kovetGen, a [vitatott] hatdrozatok 30. és 31. pontjaban a fellebbezési tanidcs kiemelte, hogy »a
megjelolés azon aruk nyeleinek kétdimenzids 4brazolasabdl 4&ll, amelyek tekintetében a
lajstromozast kérték«. Ugyanakkor szerinte valamely védjegy dbras védjegyként valé besorolasa
nem zarja ki hivatalb6l a [40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak
alkalmazasat.

Végezetill a fellebbezési tandcs a [vitatott] hatdrozatok 33—41. pontjdban megvizsgalta, hogy a
bemélyedéseket dabrazolé fekete pottyok betoltenek-e valamilyen miszaki funkciot. Létezd
szabadalmakra vonatkozé adatokra tdmaszkodva arra a kovetkeztésre jutott, hogy a bemélyedések
cstiszasgatld funkcidt toltenek be, és hogy az a tény, hogy ugyanezt az eredményt mas formakkal
is el lehet érni, nem zarja ki a széban forgé kizaré ok alkalmazasat.
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15 Miutdn a lajstromozott védjegyeket a [40/94] rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak
ii. alpontja alapjan torolte, a fellebbezési tandcs nem tartotta sziikségesnek a [Pi-Design és tarsai]
altal hivatkozott, azon masik torlési okrdl valé hatdrozathozatalt, amelynek elfogadhatésagat a
fellebbezé vitatta.”

A Torvényszék és a Birdsag elotti eljarasok, valamint a megtamadott itélet

A Torvényszék Hivatalahoz 2010. augusztus 12-én és szeptember 15-én érkezett keresetleveleivel a
Yoshida kereseteket inditott a vitatott hatdrozatok hatdlyon kiviil helyezése irdnt. A Yoshida
kereseteinek aldtdmasztasaként egyetlen, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja
ii. alpontjanak megsértésére alapitott jogalapra hivatkozott. E jogalap harom részre oszlott, az elsé rész
e rendelkezés téves értelmezésén, a masodik rész a széban forgd védjegyek céljanak téves értékelésén, a
harmadik rész pedig e kizar6 ok téves alkalmazdsan alapult.

2012. majus 8-i Yoshida Metal Industry kontra OHIM — Pi-Design és tarsai (Fekete pottyokkel boritott
haromszog alaku feliilet dbrazoldsa, T-331/10, nem tették kozzé, EU:T:2012:220), valamint Yoshida
Metal Industry kontra OHMI - Pi-Design és tarsai (Fekete pottyokkel boritott feliilet abrazolasa, nem
tették kozzé, T-416/10, EU:T:2012:222) itéleteivel (a tovabbiakban: 2012. mdjus 8-i itéletek) a
Torvényszék helyt adott a Yoshida altal hivatkozott egyetlen jogalap masodik részének, és hatdlyon
kiviil helyezte a vitatott hatdrozatokat.

A Birésag Hivataldhoz 2012. jalius 16-4n benyujtott kérelmeikkel a Pi-Design és térsai fellebbezéseket
nyutjtottak be, amelyekben azt kérték a Birdsagtdl, hogy helyezze hatdlyon kiviill a 2012. mdjus 8-i
itéleteket, hogy allapitsa meg, hogy fenndll a vitatott védjegyek torlésének oka, hogy utalja vissza az
tigyet a Torvényszék elé, arra kotelezve az utdbbit, hogy utalja vissza az tigyet az EUIPO fellebbezési
tandcsa elé ez utébbi hatdrozatainak hatdlyon kiviil helyezése esetén, valamint, hogy a Yoshidat
kotelezze a koltségek viselésére. A Pi-Design és tarsai fellebbezéseik alatimasztdsaként egyetlen, a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak megsértésére alapitott jogalapra
hivatkoztak.

A Birésag Hivataldhoz 2012. julius 16-an benydjtott kérelmeivel az EUIPO fellebbezéseket nyujtott be,
amelyekben azt kérte a Birdsagtol, hogy helyezze hatdlyon kiviill a 2012. majus 8-i itéleteket, és a
Yoshidat kotelezze a koltségek viselésére. Az EUIPO e fellebbezéseinek alatdmasztasaként két jogalapra
hivatkozott, az els6t a Torvényszékre harulé indokolasi kotelezettség ez utébbi dltali megsértésére, a
masodikat pedig, a Pi-Design és tarsaihoz hasonléan, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja
ii. alpontjanak megsértésére alapitotta.

2014. marcius 6-i Pi-Design és tarsai kontra Yoshida Metal Industry itéletével
(C-337/12 P-C-340/12 P, nem tették kozzé, EU:C:2014:129) a Bir6sag hatdlyon kiviil helyezte a 2012.

majus 8-i itéleteket, és Ggy rendelkezett, hogy a koltségekrdl nem sziikséges hatdrozni.

A Torvényszék a megtamadott itéletben a Yoshida altal hivatkozott egyetlen jogalapot, és ennek
kovetkeztében a kereseti kérelmeit teljes egészében elutasitotta.

A felek kérelmei
A Yoshida azt kéri, hogy a Birésag:

— els6dlegesen, helyezze hatdlyon kiviil a megtamadott itéletet és a vitatott hatdrozatokat;

ECLIL:EU:C:2017:360 5
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— masodlagosan, helyezze hatdlyon kiviil a megtamadott itéletet és a vitatott hatdrozatokat az eurdpai
uniés védjegy darujegyzékében szerepld, kovetkezé drukra vonatkozé részeikben: a Nizzai
Megallapodas szerinti 8. osztilyba tartozé ,kaszakovek; kaszakétokok”, valamint a Nizza
Megéllapodas szerinti 21. osztdlyba tartozé ,eszkozok, edények és tartdlyok haztartdsi és konyhai
célokra (nem nemesfémbdl késziilt vagy azzal ellatott) [...] és késtarték”, és

— mindkét esetben az EUIPO-t, valamint a Pi-Design és tdrsait kotelezze a koltségek viselésére,
beleértve azokat a koltségeket is, amelyek viselésérdl a 2014. marcius 6-i Pi-Design és tarsai kontra
Yoshida Metal Industry itélet (C-337/12 P—C-340/12 P, nem tették kozzé, EU:C:2014:129) nem
rendelkezett.

Az EUIPO a fellebbezés elutasitsat és a Yoshidanak a koltségek viselésére valé kotelezését kéri.

A Pi-Design és tarsai azt kérik, hogy a Birdsag utasitsa el a fellebbezést, és a Yoshidat kotelezze a
koltségek viselésére.

A fellebbezésrol

Fellebbezésének alatdmasztiasaként a Yoshida két jogalapra hivatkozik.

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjdnak megsértésére alapitott, elsé
jogalaprol

A felek érvei

Els6 jogalapjaval, amelyre elsddlegesen hivatkozott, a Yoshida azt réja fel a Torvényszéknek, hogy az
megsértette a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontjat, elészor is azzal, hogy a
megtamadott itélet 39. pontjdban azt dllapitotta meg, hogy e rendelkezés ,minden - akdr
kétdimenzids, akir hiromdimenzids (térbeli) — megjelolésre vonatkozik, hiszen a megjelolés Osszes
lényeges jellemzdje egy muszaki funkciénak felel meg”.

E tekintetben a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Torvényszék ellentétes megkozelitést alkalmazott a
Birésag azon itélkezési gyakorlataval (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM itélet,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48., 52. és 72. pont), amely szerint egyrészt a 40/94 rendelet 7. cikke
(1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja nem képezi akadalyat valamely megjelolés védjegyként torténd
lajstromozasanak pusztin azon okbdl kifolydlag, hogy az haszndlati jellemzékkel rendelkezik, mésrészt
az ott szerepld ,kizarélag” és ,sziikséges” Kkifejezések e rendelkezés hatalyat azokra a druformékra
kivanjak leszlikiteni, amelyeknek az Osszes lényeges jellemzdje kizardlag valamely miszaki megoldast
testesit meg.

Masodszor, a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Torvényszék a megtimadott itélet 64. és 65. pontjaban
tévesen vélte Ggy, hogy a vitatott megjelolések lajstromozhatésdganak az lett volna az eléfeltétele, hogy
a fekete pottyok egésze e megjelolések valamely ,fontosabb, nem funkciondlis elemét” alkossa, és hogy
ez utdébbiak ,egyértelmten diszitd jelleget” mutassanak. A Yoshida szerint a 40/94 rendelet 7. cikke
(1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja nem tiltja az olyan ,hibrid” megjelolések lajstromozasat,
amelyek vizudlis téren olyan lényeges diszit6 elemeket tartalmaznak, amelyek nem csupan valamely
miiszaki megolddst testesitenek meg, hanem megkiillonbozteté képességgel is rendelkezhetnek.
Szerinte a vitatott megjeloléseket illetéen éppen ez a helyzet.

Harmadszor, a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Torvényszék azon éllitdsa, a megtimadott itélet

65. pontjaban, miszerint a vitatott megjelolések lajstromozasa ,sziikségteleniil lecsokkentené a
versenytarsak szamdra annak a lehetéségét, hogy azok az ugyanezen cstszasgatlé miszaki funkciot

6 ECLIL:EU:C:2017:360



20

21

22

23

24

25

26

2017. 05. 11 T ITELET — C 421/15. P. SZ. UGY
YOSHIDA METAL INDUSTRY KONTRA EUIPO

betoltd, mas lehetséges aruformakat forgalmazhassanak”, figyelmen kiviil hagyja azt a tényt, hogy a
vitatott megjelolések olyan dekorativ elemeket foglalnak magukban, amelyek megkiillonboztetd
képességgel (is) rendelkeznek.

Az EUIPO, valamint a Pi-Design és tarsai ugy vélik, hogy a Yoshida érvelését el kell vetni.

A Birosag dlldaspontja

El6szor is, azzal, hogy arra hivatkozik, hogy a vitatott megjel6lések ,hibrid megjelolések”, a Yoshida a
Torvényszék dltal a relevans bizonyitékok vizsgdlatit kovetéen — kiilonosen a megtamadott itélet
46-50. és 63—65. pontjdban — tett azon ténybeli megallapitdsokat prébalja cafolni, amelyek a vitatott
megjelolések alapvet6 jellemzdire vonatkoznak.

Marpedig az EUMSZ 256. cikk (1) bekezdése és a Birdsag alapokmdanya 58. cikkének elsé bekezdése
szerint a fellebbezés kizardlag jogkérdésre vonatkozhat. Kizardlag a Torvényszéknek van hataskore a
relevans tények megallapitasara és értékelésére, valamint a bizonyitékok értékelésére. E tények és
bizonyitékok értékelése tehat — az elferdités esetét kivéve — nem mindsiil jogkérdésnek, amelyet mint
ilyet fellebbezés keretében a Birdsignak kell megvizsgdlnia (2016. oktober 26-i Westermann
Lernspielverlage kontra EUIPO itélet, C-482/15 P, EU:C:2016:679, 78. és 79. pont).

E tekintetben, az elferditésre vonatkozd kifogas kivételes jellegére tekintettel, a Birdsag eljarasi
szabdlyzata 168. cikke (1) bekezdésének d) pontjabdl kiillonosen az kovetkezik, hogy a fellebbez6nek
pontosan meg kell jelolnie a Torvényszék altal dllitélagosan elferditett elemeket, és bizonyitania kell
azokat az értékelési hibakat, amelyek megitélése szerint ehhez az elferditéshez vezettek. Az ilyen
elferditésnek nyilvanvaléan ki kell tlinnie az tigy irataibdl, anélkiil hogy sziikség lenne a tényallas és a
bizonyitékok Gjboli értékelésére (lasd ebben az értelemben: 2011. oktdber 20-i PepsiCo kontra Grupo
Promer Mon Graphic itélet, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 78. és 79. pont).

A jelen esetben a Yoshida, amely lényegében annak kiemelésére szoritkozik, hogy a vitatott
megjelolések jelentés dekorativ és megkiilonboztetd elemekbdl allnak, nem tdmasztja ald érvelését az
tigyiratok alapjan olyan bizonyitékokkal, amelyek alkalmasak lennének annak egyértelmi bizonyitdsara,
hogy a Torvényszék elferditette volna a tényeket és a bizonyitékokat, azzal, hogy nem azt allapitotta
meg, hogy a fekete pottyok egyiittesének egyedi kialakitdsa kellden markdns diszité jelleget mutat
ahhoz, hogy azt a vitatott megjelolések 1ényeges, de nem funkcionalis elemének lehetne tekinteni.

Misodszor, mivel a Yoshida arra hivatkozik, hogy a megtamadott itélet 39., 64. és 65. pontjabdl az
deriil ki, hogy a Torvényszék altal a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak
alkalmazéasa céljabdl adott értékelés ellentétes a Birdsag 2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra
OHIM itéletébdl (C-48/09 P, EU:C:2010:516) kovetkezd itélkezési gyakorlattal, kifogdsai ezen itélet
téves olvasatan alapulnak.

Az emlitett itéletbdl az deriil ki, hogy a jogalkot6 azzal, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése
e) pontjanak ii. pontjaban foglalt kizar6é okot az olyan megjelolésekre korlatozza, amelyek ,kizarolag” a
célzott miszaki hatds eléréséhez ,sziikséges” formdabdl dllnak, helytdlléan vélte gy, hogy egy bizonyos
mértékben minden dru formdja funkcionalis, kovetkezésképpen nem lenne helyes valamely aru formdja
védjegyként torténé lajstromozdsianak megtagaddsa pusztin azon okbdl kifolydlag, hogy hasznalati
jellemzokkel rendelkezik. A ,kizardlag” és ,sziikséges” kifejezések dltal e rendelkezés biztositja, hogy
csak az olyan formdk legyenek kizdrva a védjegyoltalombdl, amelyekben kizdrdlag egy miiszaki
megoldds oOlt testet, és amelynek védjegyként val6 lajstromozédsa ténylegesen akadédlyoznd e miszaki
megoldds mas véllalkozasok dltal torténé hasznalatat. Ugyanis, az ilyen lajstromozds talsdgosan
lecsokkentené a versenytarsak szamdra annak a lehetdségét, hogy az ugyanezen muszaki funkcidt
betolté, mas lehetséges aruformdkat forgalmazhassanak (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra
OHIM itélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48. és 59. pont).
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27

28

29

30

31

32

33

2017. 05. 11 T ITELET — C 421/15. P. SZ. UGY
YOSHIDA METAL INDUSTRY KONTRA EUIPO

Ami az azon koriilményre vonatkozd feltételt illeti, miszerint az emlitett kizdré ok minden olyan
megjelolésre vonatkozik, amely ,kizarélag” az arunak a célzott miszaki hatds eléréséhez sziikséges
formdjabol dll, a Birésag korabban madar pontositotta, hogy egy vagy tobb kisebb onkényes elem
jelenléte egy olyan megjelolésben, amelynek valamennyi alapvetd elemét azon miszaki megoldas szabja
meg, amelynek e megjelolés a kifejez6dése, nem befolyasolja azt a megdllapitast, mely szerint az
emlitett megjelolés kizarélag a célzott miiszaki hatds eléréséhez sziikséges formdabol all. Ezenfelil a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontjdban foglalt kizar6 ok csak akkor
alkalmazandé, ha valamely megjelolés alapvetd jellemzdinek mindegyike funkciéval bir, és igy e
megjelolés védjegyként torténd lajstromozasa nem tagadhaté meg e rendelkezés alapjan, ha a széban
forgé forma jelentésebb, funkciéval nem bir6 elemet is magdban foglal, mint amilyen egy, az emlitett
forméban jelent8s szerepet jatszo diszité vagy fantdzia sziilte elem (ldsd ebben az értelemben: 2010.
szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM itélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 52. pont).

Azon feltétellel kapcsolatban, mely szerint valamely forma védjegyként torténd lajstromozasa kizardlag
akkor tagadhat6 meg a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja alapjan, ha e
forma a célzott miiszaki hatds eléréséhez ,sziikséges”, e feltétel nem jelenti azt, hogy a széban forgd
formédnak kell lennie az egyetlen olyan formdnak, amely e hatds elérését lehetévé teszi (2010.
szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM itélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 53. pont).

A Birésag ezenfelil kiemelte, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak
helyes alkalmazasa megkoveteli, hogy a széban forgé megjelolés alapvetd jellemzdit, nevezetesen a
megjelolés legfontosabb elemeit, az a hatdsag, amely az e megjelolés védjegyként vald lajstromozdasa
irdnti kérelem targydban dont, megfelel6 moddon hatdrozza meg. Miutdn a megjel6lés alapvetd
jellemz6i meghatarozasra keriiltek, az illetékes hatésag feladata még annak vizsgalata, hogy e jellemzék
mindegyike a szoban forgd daru miszaki funkci6jit szolgilja-e (lasd ebben az értelemben: 2010.
szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM itélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68., 69. és 72. pont).

Ellentétben azzal, amit a Yoshida 4dllit, e megfontolasokbdl az kovetkezik, hogy az a tény, hogy az
érintett megjelolés diszits jellegli vagy fantazia sziilte jellemzdéket mutat, nem képezi akadalyat a 40/94
rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontjdban foglalt kizaré ok alkalmazdsanak, hiszen e
jellemzék nem jatszanak jelentGs szerepet a széban forgd aru formdjat illetéen, amelynek oOsszes
lényeges jellemzdjének valamely muszaki funkciét kell betéltenie.

Kovetkezésképpen a Torvényszék helyesen dllapitotta meg a megtamadott itélet 39. pontjaban azt, hogy
a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja alkalmazandd, hiszen a megjelolés
valamennyi 1ényeges jellemzdje egy muszaki funkciénak felel meg. Hasonléképp, a Torvényszéknek a
megtamadott itélet 64. és 65. pontjdban szerepld értékelése, amely lényegében annak ellenérzésére
szolgalt, hogy a fekete pottyok egészének egyedi kialakitdsa a vitatott megjelolések nem funkciondlis,
de jelentés elemét képezi-e, helytdlléan titkrozi a Birésignak a jelen itélet 26—28. pontjaban idézett
megallapitasait.

Harmadszor, ami a Yoshida azon dallitasat illeti, hogy a vitatott megjelolések megkiilonboztetd
képessége nem teszi leheté6vé a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak
alkalmazasat, azt kell megallapitani, hogy Osszetéveszti az e rendelkezésben foglalt lajstromozast kizard
egyedi okot a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjdban foglalt kizdré okkal, amely szerint nem
lajstromozhatoék az olyan védjegyek, amelyek nem rendelkeznek megkiilonbozteté képességgel.

E tekintetben hangsilyozni kell, hogy a kizardlag a célzott miiszaki hatds eléréséhez sziikséges formdabol
all6 megjelolés védjegyként valé lajstromozasa tilalmanak a 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésébe
valé iktatdsa biztositja, hogy a vallalkozasok ne hasznalhassak a védjegyoltalmat mtszaki megoldasokon
fennallo kizdrdlagos jogok — idSkorlatozas nélkili — fenntartdsdra (2010. szeptember 14-i Lego Juris
kontra OHIM itélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45. pont).
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A jogalkot6 egyébirant kiilonosen szigord moédon kototte ki, hogy a célzott miszaki hatds eléréséhez
sziikséges formdk védjegyként nem lajstromozhaték, mivel az ugyanezen cikk (3) bekezdésében foglalt
kivétel hatdlya aldl kizarta a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontjaban foglalt kizarasi
okokat. Igy tehét e rendelet 7. cikkének (3) bekezdésébdl az deriil ki, hogy még ha az 4runak egy adott
miszaki eredmény eléréséhez sziikséges formdja, a hasznalata révén, megkiilonbozteté képességre is
tett szert, védjegyként akkor sem lajstromozhaté (2010. szeptember 14-i Lego Juris kontra OHIM
itélet, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 47. pont).

Kovetkezésképpen a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja akadalyat képezi
annak, hogy az drunak a kizardlag a célzott miszaki hatds eléréséhez sziikséges formdjabol allo
megjelolést védjegyként lajstromozzdk, még akkor is, ha e megjelolés alkalmas lenne a védjegy
alapvetd funkcidjanak betoltésére, vagyis arra, hogy biztositsa a fogyasztdé szdmadra az érintett aruk és
szolgaltatasok eredetének beazonositasit, lehet6vé téve szamdra, hogy azokat az esetleges
Osszetévesztés veszélye nélkil megkiillonboztesse a mas vallalkozasoktdl szarmazé aruktdl és
szolgdltatasoktol (lasd ebben az értelemben: 2005. szeptember 15-i BiolD kontra OHIM itélet,
C-37/03 P, EU:C:2005:547, 60. pont; 2015. szeptember 16-i Société des Produits Nestlé itélet,
C-215/14, EU:C:2015:604, 38. pont).

Ennélfogva a fellebbezés els6 jogalapjat — mint részben elfogadhatatlant, részben pedig
megalapozatlant — el kell utasitani.

A 40/94 rendelet 51. cikke (3) bekezdésének megsértésére alapitott, mdsodik jogalaprol

A felek érvei

Masodik jogalapjaval, amelyet masodlagosan emlit, a Yoshida azt réja fel a Torvényszéknek, hogy az
megsértette a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdését azdltal, hogy — miként az a megtdmadott itélet
48. és 53. pontjabdl kidertil — elmulasztotta megvizsgédlni, hogy az e rendelet 7. cikke (1) bekezdése
e) pontja ii. alpontjanak alkalmazasi feltételei a vitatott megjelolések arujegyzékébe tartoz6 valamennyi
aru tekintetében fennallnak-e.

Ezenfelil a Yoshida arra hivatkozik, hogy a Torvényszék nem tett eleget a 40/94 rendelet 51. cikkének
(3) bekezdésében meghatdrozott kotelezettségnek, amikor a megtidmadott itéletben tett
megallapitasokat a nyéllel nem rendelkezé érintett arukra, nevezetesen a Nizzai Megallapodas szerinti
8. osztilyba tartozé ,kaszakovekre; kaszakdtokokra”, valamint a Nizza Megallapodas szerinti
21. osztalyba tartozo ,eszkozok, edények és tartdlyok haztartdsi és konyhai célokra (nem nemesfémbdl
készult vagy azzal ellatott) [...] és késtartdk” megnevezésli drukra is alkalmazta. A Yoshida szerint,
ezen aruk vonatkozdsiban a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja nem
alkalmazhatd, hiszen a vitatott megjelolések olyan kétdimenzios védjegyek, amelyek logdként is
haszndlhatdk.

Az EUIPO, valamint a Pi-Design és tarsai arra hivatkoznak, hogy e jogalapnak nem lehet helyt adni.
A Birosag dllaspontja
A vitatott hatarozatokbdl az deriil ki, hogy az EUIPO elsé fellebbezési tanicsa arra a kovetkeztetésre

jutott, hogy a vitatott megjelolések abras védjegyek, amelyek azon aruk nyelének kétdimenzids
abrazolasabdl allnak, amelyek tekintetében a lajstromozast kérték.
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A vitatott hatdrozatokbdl az is kideriil, hogy az EUIPO emlitett fellebbezési tandcsa a 40/94 rendelet
7. cikke (1) bekezdése e) pontjanak ii. alpontja alapjan megéllapitotta a vitatott megjelolések eurdpai
unids védjegyként vald lajstromozdsanak érvénytelenségét, az e megjelolések darujegyzékébe tartozéd
Osszes aru tekintetében.

Ugyanakkor a Birésag részére megkiildott tigyiratok elemzése alapjan megéllapithatd, hogy a Yoshida a
Torvényszék el6tti eljaras egyik szakaszdban sem hivatkozott arra, hogy a vitatott hatdrozatok ne
lennének osszeegyeztethetk a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdésével.

A Yoshida ugyanis az elséfoku eljarasban hivatkozott, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése
e) pontjanak ii. alpontjara alapitott, egyetlen jogalapja értelmében minddssze azt allitotta, hogy a
vitatott megjelolések egy funkciéval nem rendelkezd, egyszert dekorativ mintat abrazolnak, és emiatt
azok nem tekinthet6k olyanoknak, mint a kizdrélag a célzott miszaki hatds eléréséhez sziikséges
elemekbdl all6 megjelolések.

E tekintetben a Birdsag rendelkezésére allé iigyiratok vizsgalata azt mutatja, hogy bar a Yoshida az
els6fokt eljarasban csak arra hivatkozott, hogy a vitatott megjelolések lajstromozasa a Nizzai
Megéllapodas szerinti 8. és 21. osztalyba tartozé kiilonféle arukra terjedt ki, ezt kizarélag abbdl a célbol
tette, hogy dltalanos jelleggel vitassa a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjanak a
vitatott megjelolésekre valé alkalmazhatésagat.

Ezzel szemben madsodik jogalapjaval a Yoshida lényegében azt réja fel a Torvényszéknek, hogy az nem
vizsgalta a vitatott hatdrozatok jogszer(iségét a 40/94 rendelet 51. cikkének (3) bekezdése fényében, és
azt dllitja, hogy az e rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjinak ii. alpontjdban foglalt alkalmazdsi
feltételek nem teljesiilnek néhany olyan konkrét aru tekintetében, amelyek allitélag nem rendelkeznek
nyéllel.

Marpedig a Birdsiag dllandé itélkezési gyakorlatabdl kovetkezik, hogy az, ha valamely félnek
megengednék, hogy eldszor a Birésag el6tt hozzon fel olyan jogalapokat és érveket, amelyeket nem
terjesztett a Torvényszék elé, azt jelentené, hogy e fél a Torvényszék altal eldontott jogvitan tulterjedd
jogvitaval fordulhatna a fellebbezés elbirdlasa soran korlatozott hatdskorrel rendelkezé Birésaghoz. A
fellebbezés keretében a Birdsdg hataskore tehat minddssze a Torvényszék el6tt megvitatott jogalapok
és érvek Torvényszék altali értékelésének vizsgalatira korlatozédik (2016. november 8-i BSH kontra
EUIPO itélet, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 43. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

E korilményekre tekintettel a méasodik fellebbezési jogalapot mint elfogadhatatlant el kell utasitani.

A fentiek egészébdl kovetkezden a fellebbezést teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozatlan, a
Birésag hatdroz a koltségekrol.

Ezen eljarasi szabalyzat 138. cikkének (1) bekezdése alapjan, amelyet az emlitett szabdalyzat
184. cikkének (1) bekezdése alapjan a fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, a Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Yoshida pervesztes lett, az
EUIPO, valamint a Pi-Design és tarsai kérelmének megfeleléen kotelezni kell a jelen fellebbezéssel
kapcsolatban felmeriilt koltségek viselésére.

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

1) A Birdsag a fellebbezést elutasitja.
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2) A Birdsag a Yoshida Metal Industry Co. Ltd-et kotelezi a koltségek viselésére.

Alairasok
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