DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY KONTRA OHIM - DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER
PROJECTOR)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (mésodik tandcs)
2006. szeptember 6.~

A T-6/05. sz. tigyben,

a DEF-TEC Defense Technology GmbH (székhelye: Frankfurt am Main [Német-
orszag|, képviseli: H. Daniel iigyvéd)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdak)
(OHIM) (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti mingségben)

alperes ellen,

a masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa elétti eljarasban, beavatkozé az Elséfoku
Birdsag el6tti eljarasban:

a Defense Technology Corporation of America (székhelye: Jacksonville, Florida
[Amerikai Egyesiilt Allamok], képviselik: G. Wiirtenberger és R. Kunze igyvédek),

* Az cljirds nyelve: angol.
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az OHIM madsodik fellebbezési tandcsa éltal a 2004. november 8-4n a DEF-TEC
Defense Technology GmbH és a Defense Technology Corporation of America
kozotti felszdlalési eljards tigyében hozott hatdrozat (R 493/2002-2. sz. iigy) ellen
benyujtott keresete targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (méasodik tandcs),

tagjai: J. Pirrung elnok, N. J. Forwood és S. Papasavvas birak,
hivatalvezetd: K. Pocheé tandcsos,

tekintettel az Elséfoki Birdsdg Hivatalhoz 2005. janudr 12-én benyujtott kereset-
levélre,

tekintettel a beavatkozénak az Els6fokd Birésag Hivatalahoz 2005. 4prilis 18-an
benytjtott vélaszbeadvénydra,

tekintettel az OHIM-nak az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2005. jnius 2-4n
benydjtott vélaszbeadvinydra,

a 2006. mércius 7-i targyaldst kévetben,
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meghozta a kovetkezd

itéletet

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrol szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tanicsi rendelet
(HL 1994. L 11, 1. o,; magyar nyelvii killonkiadas 17. fejezet, 1. kitet, 146. o0.)
8. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a védjegyjogosult felszélaldsa alapjan nem
részesiilhet védjegyoltalomban a megjel6lés, ha azt a képvisels, illetve az iigynsk — a
jogosult engedélye nélkiil — sajat nevében jelentette be lajstromozasra, kivéve, ha a
képvisel§ vagy az iigynsk igazolja, hogy eljarasa helyénvalé volt.

A Lkozosségi védjegyrdl szolé 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtasardl széls,
1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsagi rendelet (HL L 303., 1. 0.; magyar nyelvii
kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kétet, 189. 0.) 17., 55, 61., 65., 79. és 96. szabdlya az
alabbiak szerint rendelkezik:

w17, szabdly

A felszélalasi eljaras sordn haszndlt nyelvek

(1) Ha a felszdlaldst nem a kozosségi védjegybejelentés — a Hivatal [OHIM]
nyelveinek egyikével megegyezd — nyelvén vagy nem a bejelentésben megjelélt
médsodik nyelven nydjtjak be, a felszélalonak a felszdlalds benyujtisira nyitva 4ll6
hatdridd lejartatdl szdmitott egy honapon beliil be kell nyujtania a felszolalds e
nyelvek egyikén késziilt forditasat.
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(2) Ha a 16. szabdly (1) és (2) bekezdésében emlitett, a felszélalds alatdmasztisira
szolgalé bizonyitékokat nem a felszélaldsi eljards nyelvén nyujtjak be, a felszélalénak
a felszdlalds benyujtdsara nyitva 4ll6 hatdridd lejartatol szamitott egy hénapon vagy
~ adott esetben — a Hivatal [OHIM] 4ltal a 16. szabély (3) bekezdése értelmében
el6irt hataridén beliil be kell nydjtania e bizonyitéknak az adott nyelven késziilt
forditasat.

[..]

55. szabdly

Alairas, név, hivatalos pecsét

(1) A Hivatal [OHIM] hatarozatain, értesitésein, illetve kozlésein a Hivatal szervezeti
egységét vagy osztdlyat, valamint az tigyért felel8s tisztviselé vagy tisztvisel6k nevét
fel kell tiintetni. Ezeket a Hivatal [OHIM] tisztviselGje vagy tisztviseldi aldirasaval,
illetve aldfras helyett a Hivatal [OHIM] nyomtatott vagy bélyegzett hivatalos
pecsétjével kell ellatni.

(2) A Hivatal [OHIM] elnéke a Hivatal [OHIM] szervezeti egységeinek vagy
osztalyainak, valamint az tigyért felelGs tisztviseld azonositidsanak més modjit is
meghatdrozhatja, tovdbba a hatdrozatok, az értesitések, illetve a kozlések
tdvmasoléval vagy mds tavkozlési eszkozzel torténd tovabbitisa esetén a hivatalos
pecsét helyett mds azonosité eszkozt is megallapithat.

[...]
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61. szabdly

A kézbesitésre vonatkozé altalanos rendelkezések

(1) A Hivatal [OHIM] elétti eljarasokban az eredeti iratot vagy annak hitelesitett,
illetve a Hivatal [OHIM] hivatalos pecsétjével elldtott mésolatat vagy ilyen pecséttel
elldtott nyomtatott példanyt kell kézbesiteni. A felektsl szarmazé iratok masolatanak
ily médon torténd hitelesitése nem sziikséges.

(2) A kézbesités maédjai a kdvetkezok:

a) postai titon, a 62. szabalynak megfelel3en;

b) kozvetlen atadassal, a 63. szabalynak megfelelSen;

c¢) a Hivatalndl [OHIM-nél] postafickban térténd elhelyezéssel, a 64. szabalynak
megfelelGen;

d) tévmdsoléval és més tavkozlési eszkozzel, a 65. szabdlynak megfeleléen;

e) hirdetményi kézbesités titjan, a 66. szabalynak megfelelden.
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65. szabdly

Kézbesités tdvmasold Gtjan és mds tavkozlési eszkozzel

2.

(1) A tdvmaésold dtjan torténd kézbesités esetén a kézbesitendd iratnak a 61. szabaly
(1) bekezdésében eldirt eredeti példinyat vagy mdsolatat kell tovabbitani. A
tovéabbitdssal kapcsolatos részleteket a Hivatal [OHIM] elndke hatirozza meg.

(2) A mas tavkozlési eszkozzel torténd kézbesitéssel kapcsolatos részleteket a Hivatal
[OHIM] elnoke hatdrozza meg.

[..]

79. szabdly

frasbeli és egyéb médon tett kozlések

"7

A kozosségi védjegybejelentést, valamint a rendeletben eldirt egyéb kérelmeket és a
Hivatalnak [OHIM-nak] cimzett egyéb kozlést a kovetkez6képpen kell benydjtani:

a) a széban forgé irat aldirt eredeti példdnyénak a Hivatalhoz [OHIM-hoz] postai

uton vagy személyesen torténd kézbesitésével, illetve egyéb eszkozokkel torténd
benytjtiséval; az iratok mellékleteit nem kell alafrni;
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b) [az] aldirt eredeti példany tdvmasold Gtjan torténd tovabbitasival, a 80. szabaly-
nak megfelelGen;

c) telexen vagy tdvirati titon, a 81. szabalynak megfelelen;

d) a kozlés tartalménak elektronikus titon térténé tovdbbitasaval a 82. szabdalynak
megfelel6en.

96. szabdly

Irasbeli eljaras

(1) A rendelet 115. cikke (4) és (7) bekezdésének sérelme nélkiil és e szabalyok eltérd
rendelkezésének hidnydban a Hivatal [OHIM] elétt folyé irasbeli eljardsok soran a
felek a Hivatal [OHIM] barmelyik nyelvét hasznalhatjik. Ha a valasztott nyelv nem
azonos az eljirds nyelvével, a félnek az eredeti irat benydjtasatol szamitott egy
hénapon beliil be kell nytjtania az iratnak az ezen a nyelven késziilt forditasat. Ha a
kézosségi védjegybejelentés bejelentéje a Hivatal [OHIM] elétti eljarasban az
egyedili fél, és a kozosségi védjegybejelentés benyujtdsakor hasznalt nyelv nem a
Hivatal [OHIM] nyelveinek egyike, a forditds a bejelenté éltal a bejelentésben
megjel6lt masodik nyelven is benydjthaté.
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(2) E szabdlyok eltér$ rendelkezése hidnydban a Hivatal [OHIM] el6tti eljarasokban
felhasznalhaté iratok a Kozdsség barmelyik hivatalos nyelvén benytjthaték. Ha az
ilyen iratok nyelve nem azonos az eljards nyelvével, a Hivatal [OHIM] el6irhatja,
hogy az 4ltala megjel6lt hatarid6n beliil nyujtsak be az iratoknak az eljards nyelvén,
illetve a Hivatalnak [OHIM-nak] az eljardsban részt vevé fél ltal valasztott nyelvén

késziilt forditasat.”

A Bels6 Piaci Harmonizacios Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM)
elndkének az OHIM hatérozatai, értesitései és kozlései formdjanak meghatarozasardl
sz0l6, 1997. 4prilis 1-jei, EX-97-1. sz. hatdrozata 1. cikkének értelmében: ha az
OHIM valamely hatdrozaténak, értesitésének vagy kozlésének tovabbitasa tdvmasold
atjan torténik, az OHIM szervezeti egységének vagy osztalyanak, valamint az tigyért
felel6s tisztvisel§ nevének azonositdsdhoz elégséges, ha a fedélapon fel van tiintetve
az adott szervezeti egység vagy osztdly, és a hatdrozat, értesités vagy kozlés végén
szerepel az iigyért felelds képvisel6 vagy képvisel6k teljes neve. A név vagy nevek
feltiintetése mellett a felelds képvisel§ vagy képvisel6k aldirdsinak mdsolata is
szerepelhet.

A jogyvita el6zményei

1997. szeptember 16-4n a DEF-TEC Defense Technology GmbH a 40/94 rendelet
alapjan kozdsségi védjegybejelentést nyijtott be az OHIM-nal.

II - 2680



DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY KONTRA OHIM - DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER

PROJECTOR)

A lajstromoztatni kivant védjegy az aldbbi, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER
PROJECTOR &bras megjelolés voli:

ENSH

A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatasok nemzetkozi
osztdlyozdsira vonatkozd, feliilvizsgdlt és mddositott 1957. jinius 15-i Nizzai
Megédllapodads szerinti 5., 8. és 13. osztdlyba tartozé arukkal kapcsolatban tették. Az
egyes osztalyba tartozé aruk leirdsa a kovetkezé:

5. osztdly: ,Gyogyszerészeti és allatgydgydszati készitmények; egészségiigyi
készitményel; diétds anyagok gyogyédszati haszndlatra, bébiételek; tapaszok,
kétszeranyagok; fogtomé anyagok és fogészati mintdzéanyagok; fertStlenits-
szerek; kartékony allatok irtdsdara szolgdlé készitmények; gombadlé szerek
(fungicidek), gyomirtd szerek (herbicidek)”.

8. osztdly: ,Kéziszerszamok és kézzel miikodtetett eszkdzok; evéeszkozok; vags-
és szirdfegyverek; borotvalk”.

13. osztély: ,Lészerek, lovedékek, gazspray-k, egyéb tamadé- és védfegyverek”.
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A védjegybejelentést a Kozdsségi Védjegyértesitd 1998. december 7-i 93/1998. szi-
méban hirdették meg.

1996 oktdberében a Defense Technology Corporation of America (székhelye:
Jacksonville) megvésérolta a Wyoming éllam joga szerinti Defense Technology
Corporation of America térsasig eszkozeit (a tovabbiakban: a wyomingi tarsasag). A
beavatkozé ezzel megszerezte a FIRST DEFENSE védjegyet is.

1999. madrcius 8-4n a beavatkozé a 40/94 rendelet 42. cikke alapjin felszélalast
nyGjtott be a bejelentett védjegy lajstromozésa ellen.

Felsz6laldsa aldtdmasztésdra a beavatkoz6 tobbek kozott a 40/94 rendelet 8. cikkének
(3) bekezdésére hivatkozott, és ugy vélte, hogy a felperes az 6 — a fenti rendelkezés
értelmében vett — képviseldje, aki az 6 engedélye nélkiil jelentett be egy olyan, az
Egyesiilt Allamokban lajstromozott védjegysorozattal szinte teljesen azonos meg-
jelolést, amelynek a beavatkozé a jogosultja. Felszdlaldsat az alabbi amerikai FIRST
DEFENSE védjegyekre alapitotta:

~ az 1 763 666-0s szdmon 1993. dprilis 6-4n lajstromozott FIRST DEFENSE
védjegy, amely a 13. osztdlyba tartozé ,aerosol tartdlyos kiszerelésd, irritdld
szerves gazt tartalmazd, nem robbané védéfegyverre” vonatkozik;

— az1 885 967-es szdmon 1995. marcius 28-4n lajstromozott, repiilé sast abrazold
dbras védjegy, amely a 13. osztlyba tartozé drukra vonatkozik;
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— az 1 792 165-6s szdmon 1993. szeptember 7-én lajstromozott, hdromszogleti
forma belsejében lévé DEF-TEC PRODUCTS feliratbdl 4ll6 abras védjegy, amely
szamos, a 13. osztélyba tartozé arura vonatkozik.

2002. mdrcius 21-i hatdrozatival a felsz6lalasi osztily részben helyt adott a
felszdlaldsnak, a 40/94 rendelet 8. cilkének (3) bekezdésén alapul6 részében, illetve
elutasitotta a koézosségi védjegybejelentést a 8. osztdlyba tartozé ,vago- és
szir6fegyverek”, valamint a 13. osztalyba tartozé ,l8szerek, lovedékek, gazspray-k,
egyéb tamadd- és védéfegyverek” tekintetében.

2002. méjus 21-én a felperes a 40/94 rendelet 57-59. cikkének értelmében
fellebbezést nyujtott be az OHIM-ndl a felszélalasi osztaly hatarozata ellen.

2004. november 8-i hatdrozatdval (a tovibbiakban: a megtamadott hatdrozat) az
OHIM midsodik fellebbezési tanicsa elutasitotta a fellebbezést, és a felperest
kotelezte a koltségek viselésére.

A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elséfoku Birésag:

- helyezze hatdlyon kivill a megtiamadott hatarozatot;

II - 2683



15

16

2006. 09. 06-1 [TELET - T-6/05. SZ. UGY

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Elséfolku Birdsag:

— azelsé jogalap tekintetében utasitsa el a hatélyon kiviil helyezés iranti keresetet;

-~ amasodik jogalap tekintetében utasitsa el a keresetet, amennyiben tgy itéli meg,
hogy eltérd indokolds mellett megfelel6 a megtdmadott hatdrozat rendelkez6
részét fenntartani, és ebben az esetben a felperest kotelezze a koltségek
viselésére;

— miésodlagosan: kizdrolag a mdsodik jogalap tekintetében adjon helyt a
keresetnek, utalja vissza az tigyet a fellebbezési tandcs elé, és valamennyi felet
kotelezze sajat koltségeik viselésére.

A beavatkoz6 azt kéri, hogy az Els6fokt Birésig:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.
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Indokolas

Keresete aldtdmasztdsara a felperes két jogalapra hivatkozik. Elsé jogalapjéval azt
dllitja, hogy a felszdlalasi osztily hatdrozata, amelyet nem megfelelden irtak ala,
érvénytelen. Mésodik jogalapjéval a felperes arra hivatkozik, hogy a megtamadott
hatdrozat sérti a 40/94 rendelet 8. cikkének (3) bekezdését.

Az els6, a felszdlaldsi osztdly hatdrozatdnak érvénytelenségébél eredd jogalaprol

A felek érvei

A felperes Ggy véli, hogy a felszolaldsi osztaly hatdrozata, amelyet kizdrdlag
tdvmdsold dtjan kézbesitettek neki, érvénytelen. Ugyanis hidnyzik réla a felszélaldsi
osztdly hatdrozathozatalban részt vevé tagjainak aldirdsa. Marpedig a végrehajtdsi
rendelet 79. szabdlydnak a) és b) pontjabdl kévetkezik, hogy a kézlések OHIM
részére torténd benyujtisanak egyik médja az aldirt eredeti példény tavmdsolé Gtjan
torténd tovabbitdsa. Az a tény, hogy a fellebbezési tanacs el6tt erre nem hivatkoztak,
mcg nem vezethet azon megallapitds elutasitasahoz, miszerint a felszolalasi osztaly
hatdrozata érvénytelen.

Az OHIM arra hivatkozik, hogy ez a jogalap elfogadhatatlan, mivel a felperes azt
kéri, hogy az Els6foku Birésig mondja ki a felszolaldsi osztaly hatdrozatinak
érvénytelenségét. Az OHIM hangsilyozza tovébb4, hogy a felperes elsé izben
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hivatkozik erre a jogalapra, hiszen a fellebbezési tandcs elStt nem vitatta a felszélaldsi
osztaly hatarozatanak érvényességét. Amennyiben ez a jogalap arra irdnyul, hogy a
megtamadott hatdrozatot hatalyon kiviil kell helyezni, mert a fellebbezési tanécsnak
hivatalbél meg kellett volna 4llapitania a lényeges eljarasi szabélyoknak a felszélalasi
osztdly hatdrozatdnak jogszerliségét csorbité megsértését, ugy ezen érv nem
megalapozott. Az OHIM emlékeztet arra, hogy jelen iigyben a végrehajtasi rendelet
55., 61. és 65. szabalyat kell alkalmazni. Az OHIM élldspontja szerint a végrehajtasi
rendelet 55. szabalydnak (2) bekezdése illetékességgel ruhdzza fel az OHIM elnokét
arra, hogy meghatarozza az OHIM hatdrozatai kozlésének egyéb médjait, anélkiil,
hogy sziikségszer(ien el8irné a hatdrozat elfogaddsdban részt vevé tagok aldirdsat; az
EX-97-1. sz. hatdrozat tobbek kozoétt éppen e célbdl keriilt elfogadasra. Vagyis az
OHIM-nak a hatérozathozatalban részt vev$ tagok nevét nyomtatott formdban
feltiinteté hatédrozata a meghozatalahoz el§irt valamennyi formai feltételt kielégiti.

A beavatkozé gy véli, hogy ez a jogalap elfogadhatatlan,

Az Elsé6fokd Birésag allaspontja

~ A jogalap elfogadhatésagardl

A 40/94 rendelet 63. cikkének (1) bekezdése szerint csak a fellebbezési tandcsok
hatdrozatai tdmadhaték meg a kozosségi bir6 el6tt. Kovetkezésképpen meg kell
dllapitani, hogy az ilyen keresetben csak az a jogalap fogadhat6 el, amely a
fellebbezési tandcs hatérozata ellen irdnyul (l4sd az Els6foku Birésag T-303/03. sz.,
Lidl Stiftung kontra OHIM — REWE Zentral [Salvita] iigyben 2005. janius 7-én
hozott itéletének [EBHT 2005., II-1917. o.] 59. pontjét).
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Ugyanakkor a fellebbezés tdrgyat Lképezé hatirozat fellebbezési tanacs altal
lefolytatand¢ vizsgalatdnak a terjedelme f&szabalyként nem kizérélag a fellebbezd
fél dltal hivatkozott jogalapoktol figg. Ezért még ha az OHIM fellebbezési tandcsa
el6tt fellebbezé fél nem is hivatkozott kiilon jogalapra, a fellebbezési tandcs —
valamennyi relevans jogi és ténybeli elem fényében — koteles megyvizsgalni, hogy a
fellebbezés térgyat képezé hatrozat jogszer(ien elfogadhaté volt-e (e tekintetben
lasd az Elséfoku Biréség T-308/01. sz., Henkel kontra OHIM - LHS [UK]
[KLEENCARE] tigyben 2003. szeptember 23-dn hozott itéletének [EBHT 2003,
11-3253. 0.] 29. pontjit és a T-57/03. sz., SPAG kontra OHIM - Dann és Backer
[HOOLIGAN] tgyben 2005. februdr 1-jén hozott itéletének [EBHT 2005., 11-287. o.]
18. pontjat).

Jelen tigyben a felperes az Els6foku Birésag eltt a felszolaldsi osztily hatdrozatanak
az aldirdsok hidnyabdl eredd érvénytelenségére hivatkozik. Noha a fellebbezési
tandcs eltt nem hoztdk fel ezt a jogalapot, amennyiben a formai szabalyok
megsértése megdllapithatd, azt a fellebbezési tandcsnak hivatalbél meg kellett volna
allapitania.

Az OHIM és a beavatkoz¢ éltal benyujtott elfogadhatatlansagi kifogést tehat el kell
utasitani, mivel az Elséfoku Birdsag illetékes annak vizsgalataban, hogy a fellebbezési
tanécs elmulasztotta-e hivatalb6l megéllapitani a lényeges eljarasi szabalyoknak a
felszolaldsi osztily hatarozatardl hidnyzé alirasok folytan megvalésulé megsértését.

- Az tigy érdemérél

Elgljaréban meg kell dllapitani, hogy a végrehajtisi rendelet tartalmazza a jelen
ligyben alkalmazandé eljarasi rendelkezéseket. A felperes dllitdsaval ellentétben a
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végrehajtasi rendelet 79. szabédlydnak a) és b) pontja itt nem alkalmazhaté, mivel
azok a kozlések OHIM felé torténd tovabbitasardl rendelkeznek. Kovetkezésképpen
a jelen ligyben az — OHIM 4ltal kibocsatott értesitések formdjarél szol6 — 55., 61. és
65. szabaly alkalmazando.

A végrehajtdsi rendelet 55. szabdlya értelmében az OHIM hatarozatain, értesitésein,
illetve kozlésein fel kell tiintetni az OHIM szervezeti egységét vagy osztilyat,
valamint az tigyért felels tisztvisel6 vagy tisztvisel6k nevét. Ezeket az OHIM
tisztviselGje vagy tisztvisel8i aldirasaval, illetve aldiras helyett az OHIM nyomtatott
vagy bélyegzett hivatalos pecsétjével kell ellatni, ugyanakkor az OHIM elnéke az
OHIM szervezeti egységeinek vagy osztalyainalk, valamint az tigyért felel6s tisztvisel6
azonositdsinak mds modjat is meghatérozhatja, tovabba a tdvmaésoléval vagy més
tavkozlési eszkozzel torténd tovabbitis esetén a hivatalos pecsét helyett mds
azonosit6 eszkozt is megéllapithat. A végrehajtési rendelet 61. szabalya (2) bekezdé-
sének d) pontja elismeri a hatdrozatok tdvmadsold Gtjan torténé kézbesitésének
érvényességét, amennyiben tovabbitdsuk médjat az OHIM elnoke allapitotta meg, a
végrehajtasi rendelet 65. szabdlya (1) bekezdésének megfeleléen. Az EX-97-1. sz.
hatdrozat 1. cikke értelmében tehét elegendd, ha az OHIM szervezeti egységének
vagy osztélydnak megnevezése fel van tiintetve a fed6lapon, és a hatérozat, értesités
vagy kozlés végén szerepel az tigyért felelSs tisztvisel$ vagy tisztvisel6k teljes neve.

A jelen tigyben meg kell llapitani, hogy a felszélaldsi osztdly hatdrozata egyrészt
tartalmazza az OHIM hatdrozatot hozé szervezeti egységének és osztilydnak
azonositasat, masrészt az Ugyért felelSs tisztvisel6k nevét. Kovetkezésképpen a
felszdlaldsi osztdly aldiras nélkiili hatdrozatinak tédvmdsol6 tGtjén torténd kozlése
megfelel a végrehajtisi rendelet és az EX-97-1. sz. hatdrozat daltal eldirt
kovetelményeknek. A megtdmadott hatdrozatot tehdt megfelel6 forméaban kozolték

a felperessel.

Kovetkezésképpen az els6 jogalapot mint megalapozatlant el kell utasitani.
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A mdsodik, a 40/94 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésébil eredd jogalaprol

A felek érvei

A felperes felhivja a figyelmet arra, hogy R. Oliver, a wyomingi tarsasag elnoke
1996. junius 1-jei nyilatkozatiban egyértelmii és hatdrozott engedélyt adott arra,
hogy a felperes eljarjon a széban forgé védjegy lajstromozasanak ligyében.
Kévetkezésképpen a wyomingi tarsasag eszkozeinek megvésarldsa egyéltalin nem
ruhdzott a beavatkozéra az 1996. junius 1-jei nyilatkozattal érintett védjegyeken
fenndllé jogokat, hiszen ezek a jogok lemondas targydt képezték a vételi
megdllapodds megkotését megelézéen.

A felperes ugyancsak hivatkozik arra, hogy a beavatkozé egyszer sem kisérelte meg
vitatni az R. Oliver 4ltal adott engedélyt, csupan azzal érvelt, hogy nem tudott az
engedélyrél. Tovabbé az, hogy R. Oliver esetleg nem tdjékoztatta a beavatkozot az
1996. junius 1-jei nyilatkozat 1étérél, nem rohaté fel a felperesnek, aki tgy vélte, nem
az 6 feladata meggy6zédni arrdl, hogy R. Oliver tudomdst szerzett-e az 1996. juni-
us 1-jei nyilatkozatrél. A tdjékoztatds ezen esetleges elmulasztisa kizérolag a
wyomingi tarsasag eszkdzeinek megvasérlasira vonatkozé megallapodis feleit érinti,
mivel e megdllapodds fényében nekik kell bizonyitaniuk, hogy gondosan jartak el.

Misfeldl a felperes megjegyzi, hogy a 40/94 rendelet egyetlen rendelkezése sem sz6l
arrdl, hogy az engedély érvényességének ideje korlatozott. Kovetkezésképpen az,
hogy a védjegybejelentést csupdn 1997-ben nyujtottak be, semmilyen hatdst nem
gyakorol a meglévé engedély érvényességére. A felperes szerint a fellebbezési tandcs
nem hivatkozhatott volna arra a megallapitdsra, hogy a védjegyen fennallo jogok
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ingyenes jogcimen torténd dtengedése szokatlan, mivel ezen megallapitas illetékes-
ségi korén kiviil 416, kereskedelmi jellegli szempontokat érint. Végezetiil a felperes
emlékeztet arra, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében az
engedélyezési nyilatkozat kell6 médon igazolja a védjegybejelentés benydjtasat.

Az OHIM osztja a felperes 1996. junius 1-jei nyilatkozattal kapcsolatos allaspontjat,
és tigy véli, hogy ez a nyilatkozat a védjegy akkori jogosultja részér6l egyértelmii és
hatdrozott engedélyt tartalmaz arra vonatkozéan, hogy a felperes Eurépdban
benytjtsa az érintett védjegy lajstromozdsa irdnti kérelmet. Ha R. Oliver nem
tdjékoztatta a beavatkozét a nyilatkozat 1étérd, ez a koriilmény nem lehet kihatassal
a megadott engedély érvényességére. Azzal, hogy a megtdmadott hatdrozat nem
ismerte el az 1996. jilius 1-jén adott engedély érvényességét, a fellebbezési tandcs
téves kovetkeztetésre jutott. Ugyanakkor ez a tévedés egyéltaldban nem vezetett a
megtdmadott hatdrozat érvénytelenségéhez.

Az OHIM Aéllaspontja szerint ugyanis a beavatkozét nem koti a wyomingi tdrsasag
elnokének engedélye. Ugy véli: az annak meghatdrozésara irdnyulé kérdés, hogy a
beavatkoz6t koti-e a kordbbi jogosult dltal adott engedély, mindenképpen a
vonatkozé szerzédési kikotések értelmezését6l, valamint a felek altal vallalt
kotelezettségektdl fiigg, kiilénosen az alkalmazandé amerikai kotelmi jog fényében.
Mérpedig a kiilféldi jog olyan ténykérdés, amelyet a fellebbezési tandcs nem vizsgalt,
és az Els6foka Birésdg nem alapozhatja élldspontjit olyan tényekre, amelyeket a
megtimadott hatdrozat nem mérlegelt.
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El8sz6r is: amennyiben az engedély a wyomingi tarsasig eszkdzeinek a beavatkozé
részérdl torténd megvésarlasit kovetSen tovabbra is érvényben maradt, az OHIM
ugy véli, meg kell hatarozni, hogy az engedélyt visszavontnak kell-e tekinteni, vagy
sem attdl a naptdl fogva, hogy a felperes és a beavatkozé kézotti kereskedelmi
kapcsolatok megszakadtak. E tekintetben az OHIM arra hivatkozik, hogy az
1996. junius 1-jei nyilatkozat a felperesnek a széban forgd védjegybejelentéssel
szembeni felszélalasi jogardl valé lemondasat képezi, nem pedig szorosan véve a
jogok dtengedését. Ilyen lemondas eredhet olyan egyoldalu nyilatkozatbdl, amely
kizérélag a nyilatkozatot tevd személyt koti, minthogy csak inter partes hataly.
Mindenesetre amennyiben megéllapitést nyer, hogy a képviseldvel folytatott
kereskedelmi kapcsolatok megszakaddsdt kovetGen az engedély elveszti létjo-
gosultsagat, az engedély a vételt kovetGen nem maradhat érvényben,

Misodsorban: amennyiben a wyomingi tirsasig eszkozeinek a beavatkozé részérél
torténd megvdsarldsat kovetden az engedély nem maradt tovabbra is érvényben, az
OHIM qugy véli, meg kell hatdrozni, hogy a felperes jogos érvként hivatkozhatott-e az
engedély hidnydnak kompenzilisira. Az OHIM felhivja a figyelmet arra, hogy a
fellebbezési tandcs lathat6an elismerte, hogy a felperes tudta, vagy legaldbbis tudnia
kellett volna, hogy a beavatkozét nem tajékoztattdk az 1996, juniusi nyilatkozat
létérdl, mivel Ggy vélték, nem a beavatkozé feladata bizonyitani, hogy az emlitett
nyilatkozat 6t nem koti. Igy a felperesnek tdjékoztatnia kellett volna errél a
beavatkoz6t, vagy értesitenie kellett volna védjegy-bejelentési szandékardl, hiszen a
megtdmadott hatdrozat felismeri, hogy a felperes rosszhiszemiien jart el. Tovdbba
azzal, hogy szdndékosan hallgatott a beavatkozé elétt, a felperes elveszitette annak
lehetdségét, hogy azt allithassa: a védjegybejelentést a jogosult engedélyével nytjtotta
be. Mindenesetre a beavatkozé 4ltal benytjtott felszélalds azt bizonyitja, hogy
egydltaldban nem fogadja el a felperes dltal benyujtott védjegybejelentést.

Kévetkezésképpen az OHIM gy véli, hogy az Elséfolu Biréségnak el kell utasitania
a jelen keresetet, amennyiben ugy itéli meg, hogy a megtamadott hatdrozat
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lovetkeztetéseit eltérd indokolds mellett fenn kell tartani, vagy — amennyiben ez
nem ez a helyzet — a keresetnek kizdrélag a mésodik jogalap tekintetében kell helyt
adni, és vissza kell utalni az iigyet a fellebbezési tanacs elé.

A beavatkozé emlékeztet arra, hogy a felperes feladata, hogy bizonyitsa a
védjegyjogosulttél szdrmazé érvényes engedély meglétét. Tovabba a beavatkozé
kijelenti, hogy az Els6fokd Bir6sédgnak nem kell tekintetbe vennie az 1996. junius 1~
jei nyilatkozatot, mivel a felperes a jelen kereset keretén belill nem nydjtotta be a
nyilatkozatnak az eljaras nyelvével egyezd, vagyis angol forditasat. Méarpedig a 40/94
rendelet, valamint a végrehajtasi rendelet értelmében, ha egy bizonyitékot nem az
eljaras nyelvén nyujtanak be, az adott bizonyitékra hivatkozé félnek be kell nydjtania
a bizonyitéknak az adott nyelven késziilt forditdsat. Mindenesetre és a 40/94 rendelet
ezen megsértése ellenére az 1996. jinius 1-jei nyilatkozat nem képes bizonyitani,
hogy létezett érvényes engedély, amelyet R. Oliver adott volna ki, mivel a felperes
semmiféle bizonyitékot nem nydjtott be annak aldtdmasztasira, hogy védjegy-
bejelentése jogos indokon alapult.

Az Els6fokd Birdsag allaspontja

Meg kell éllapitani, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése annak
megakadalyozésara irdnyul, hogy a védjegyjogosult képviselje visszaélhessen a
védjeggyel, 1évén e képviselé kamatoztathatja a kozte és a védjegyjogosult kdzott
fennalld kereskedelmi kapcsolat révén megszerzett ismereteit és tapasztalatait,
ezltal tisztességteleniil kihaszndlhatja a védjegyjogosult erdfeszitéseit és beruhaza-
sait.
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Jelen Gigyben, mivel a felperes az Elséfoku Birdsag el6tt nem vitatta védjegyjogosult
képviseldi jogdlldsdt, azt kell meghatérozni, hogy a felperes kapott-e a védjegyjo-
gosulttdl engedélyt arra, hogy a kivant lajstromozas iranti kérelem iigyében eljarjon.

A védjegyjogosult egyértelmii, hatarozott és feltétel nélkiili, a felperest az érintett
védjegy bejelentésének tigyében torténd eljarasra felhatalmazé engedélyének meg-
létével kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a fellebbezési tandcs ugy vélte, ezen
engedély nem kovetkezik az 1996. janius 1-jei nyilatkozatbdl.

[rasbeli beadvanyaiban az OHIM arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tandcs tévesen
jutott arra a kovetkeztetésre, hogy az 1996. junius 1-jei nyilatkozat nem tartalmaz
egyértelmd, hatdrozott és feltétel nélkiili engedélyt. E tekintetben emlékeztetni kell
arra, hogy az OHIM eljérasi helyzetével kapcsolatban az Elséfoku Birdsig a
T-379/03. sz., Peek & Cloppenburg kontra OHIM (Cloppenburg) iigyben
2005. oktober 25-én hozott itéletének (EBHT 2005., 11-4633. 0.) 22. pontjdban
kimondta, hogy nem vérhat6 el az OHIM-tél, hogy médszeresen védje a fellebbezési
tandcsok valamennyi megtamadott hatdrozatdt, vagy kotelez$ jelleggel minden
esetben kérelmezze az e hatdrozatok ellen benyujtott keresetek elutasitasat (lasd az
Elséfoku Birésag T-107/02. sz, GE Betz kontra OHIM - Atofina Chemicals
[BIOMATE] tigyben 2004. jinius 30-4n hozott itéletének [EBHT 2004., 11-1845. o]
34. pontjit). Ugyanakkor az OHIM nem kérheti a fellebbezési tandcs hatdrozatanak
hatdlyon kiviil helyezését vagy megvaltoztatasit a keresetlevélben nem szerepl6
ponttal kapcsolatban, és nem terjeszthet eld a keresetlevélben fel nem hozott
jogalapot (lisd e tekintetben a Birésag C-106/03. P. sz., Vedial kontra OHIM ligyben
2004. oktéber 12-én hozott itéletének [EBHT 2004., 1-9573. 0.] 34. pontjat). Az
OHIM nem nydjthat be a fellebbezési tandcs hatdrozatdnak hatalyon kiviil
helyezésére vagy megvéltoztatasara irdnyulé kérelmet a keresetlevélben nem
szerepld ponttal kapcsolatban, és nem terjeszthet eld a keresetlevélben fel nem
hozott jogalapot (ldsd e tekintetben a Birésig C-106/03. P. sz., Vedial kontra OHIM
ligyben 2004. oktdber 12-én hozott itéletének [EBHT 2004., I-9573. 0.] 34. pontjit és
a fent hivatkozott Cloppenburg-itélet 22. pontjat).
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Kovetkezésképpen az OHIM-nak jogéban 4ll, hogy elhatdrolédjon a fellebbezési
tandcs 4ltal kovetett gondolatmenettél, és a megtdmadott itéletben kifejtettektsl
eltérd jogi szempontokat mutasson be, feltéve, hogy az OHIM dltal elSterjesztett
érvek nem hasonlithaték a hatélyon kiviil helyezés tj jogalapjaihoz.

A beavatkoz6 azon érvével kapcsolatban, amely szerint a fellebbezési tandcsnak nem
kellett volna tekintetbe vennie az 1996. jinius 1-jei nyilatkozatot, mivel azt nem
forditottak le az eljaras nyelvére, sdt, a fellebbezési tandcsnak a beavatkozé dltal
benytjtott iratokat a forditds hidnya okdn el is kellett volna utasitania, meg kell
dllapitani, hogy a tandcs a végrehajtdsi rendelet 17. szabdlyanak (2) bekezdése
értelmében hatdrozott a dokumentumok elutasitdsdrél. Ez a szabély eltér a
96. szabédly (2) bekezdésében elSirt, az OHIM el6tti eljardsokban az iratok
benyujtéséra és felhaszndldsdra dltaldban alkalmazandd nyelvhasznélati rendelke-
zést6l, amelynek értelmében — ha az iratok nyelve nem azonos az eljaras nyelvével —
az OHIM el6irhatja, hogy az dltala megjelolt hatdridén belil nytjtsék be az
iratoknak az eljards nyelvén, illetve az OHIM-nak az eljardsban részt vev$ fél altal
vélasztott nyelvén késziilt forditdsit. A végrehajtisi rendelet 17. szabdlydnak
(2) bekezdése tehdt az inter partes eljards egyik felére nagyobb terhet ré, mint
amely az OHIM el6tti eljardsokban a feleket éltaldban terheli. Ezt a kiilonbséget az a
kovetelmény indokolja, hogy az inter partes eljirdsokban be kell tartani a
kontradiktérius eljards, valamint a felek kozditi fegyveregyenlség elvét (lasd az
Elséfokad Birésag T-232/00. sz., Chef Revival USA kontra OHIM — Massagué Marin
[Chef] dgyben 2002. junius 13-4n hozott itéletének [EBHT 2002., 1I-2749. o.]
42, pontjat).

Ami a kiegészitd iratok forditasat illeti, ez az OHIM mérlegelési jogkore ald tartozik,
a végrehajtasi rendelet 96. szabdlya (2) bekezdésének értelmében. Jelen tigyben a
felperes tiszteletben tartotta a végrehajtési rendelet 96. szabdlydnak (1) bekezdésében

meghatérozott eldirast, mivel keresetét német nyelven nydjtotta be, és a megjeldlt
hatdridén beliil benyujtotta az angol nyelvii forditast (a megtdmadott hatérozat 11.
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és 14. pontja). Az, hogy a fellebbezési tandcs a végrehajtasi rendelet 96. szabélya
(2) bekezdésének alkalmazdsiban nem tartotta sziikségesnek a keresetlevélhez
csatolt egyik irat, az 1996. jlnius 1-jei nyilatkozat forditasat, nem valésitja meg az
egyenlé banasmdd elvének megsértését, mivel a végrehajtasi rendelet 96. szabélydnak
(1), illetve (2) bekezdése objektive kiilonbézé helyzeteket jelol.

Az 1996. junius 1-jei nyilatkozattal kapcsolatban meg kell allapitani, hogy annak
szGvegezése szerint a wyomingi tdrsasag kifejezetten lemond az eurdpai lajstromo-
zdssal érintett védjegyen fenndllé valamennyi jogarél (,expressly waives all of the
rights”). Egyébirdnt az 1996. jinius 1-jei nyilatkozat melléklete, amely a fellebbezési
tandcs helybenhagydséval a jogvita tdrgyat képezi, egyértelmiien feltiintette, hogy
melyek a nyilatkozattal érintett védjegyek.

Ezenkiviil emlékeztetni kell arra, hogy a felperes és a wyomingi tarsasag valds és
tényleges kereskedelmi kapcsolatban allt az 1996. jinius 1-jei nyilatkozat
sziiletésének idépontjaban, amely kérilmény magyarazattal szolgilhat arra, hogy a
kordbbi jogosult ugy dontott: pénzbeli ellenszolgaltatds nélkiil ad engedélyt.
Mindenesetre az, hogy ezen megéllapodds esetleg atipikusnak tekinthets, Onmaga-
ban még, amint arra a fellebbezési tandcs is utalt, nem kérddjelezheti meg a
ténylegesen megadott engedély érvényességét.

Az, hogy R. Oliver esetlegesen elmulasztotta tjékoztatni a beavatkozét az
1996. jinius 1-jei nyilatkozat létérél, nem kérdéjelezi meg az ezen idépontban
megszerzett engedély érvényességét.

Kovetkezésképpen a felperesnek 1996 juniusaban adott engedélyt egyértelmiinek,
hatarozottnak és feltétel nélkiilinek kell tekinteni.
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Azon kérdéssel kapcsolatban, hogy az engedély érvényben maradt-e a védjegybe-
jelentés benytjtasanak napjaig, azaz 1997. szeptember 16-ig, meg kell jegyezni, hogy
az engedély megaddsdnak napja és az érintett védjegy bejelentésének napja kozotti
idészakban megvéltozott a védjegyjogosult személye. Ugyanakkor meg kell
4llapitani, hogy a fellebbezési tandcs — amikor tévesen ugy itélte meg, hogy az
1996. jtnius 1-jei nyilatkozat nem tartalmaz egyértelmd, hatarozott és feltétel nélkiili
engedélyt, amely felhatalmaznd a felperest, hogy eljdrjon az érintett védjegy
bejelentésének iigyében — nem tette fel azt a kérdést, hogy a wyomingi tarsasig
eszkozeinek megvasarlésakor érvényben maradi-e a fenti engedély. Mivel ezt a
kérdést, amelyre szigoriian a felek kozott fenndllé jogviszonyokra és kereskedelmi
viszonyokra alkalmazandé jog fiiggvényében adhaté vélasz, az OHIM el6tti eljaras
soran egyik fél sem vetette fel, az Els6foku Bir6sag e tekintetben nem foglalhat llast.

A felek kézétt fennallé jogviszonyokra és kereskedelmi viszonyokra alkalmazandé
jog alapjan ugyanis a fellebbezési tandcsnak vizsgédlnia kellett volna, hogy az adott
esetben az emlitett viszonyok ténylegesen fennmaradtak-e a wyomingi tdrsasig
eszkozeinek megvasarlasa utdn, és a beavatkozd a védjegy korabbi jogosultjanak
helyébe lépett-e jogai, és esetlegesen kotelezettségei tekintetében. Ebben az
dsszefliggésben a fellebbezési tandcsnak kiilonosen azt kellett volna meghatérozni,
hogy a felperes 4ltal 1996. junius 1-jén kapott engedély érvényben maradt-e a
wyomingi trsasdg eszkozeinek megvésdrlasakor. Amennyiben a vélasz igen, a
fellebbezési tandcsnak vizsgélnia kellett volna, hogy az érintett védjegy bejelenté-
sének napjan a beavatkoz6t kototte-e ezen engedély, vagy sem. Amennyiben a
beavatkozét mar nem Léttte az engedély, a fellebbezési tandcsnak azt kellett volna
mérlegelnie, hogy a felperes joggal hivatkozhatott-e még az engedély hidnyanalk
kompenzalasara is.

A fentiekbd] kovetkezéen a mésodik jogalapnak, amely szerint a fellebbezési tandcs
nem vett tudomést az 1996. junius 1-jei engedély érvényességérdl, helyt kell adni, és
ezzel a megtdmadott hatdrozatot hatélyon kiviil kell helyezni.
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A koltségekrdl

Az eljarési szabélyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfoka Birésag a pervesztes
felet kételezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM
pervesztes lett, sajt koltségei viselése mellett a felperes részérdl felmeriilt koltségek
viselésére is kotelezni kell, a felperes kérelmének megfelelSen, a beavatkozas soran
felmeriilt koltségek kivételével. Mivel a felperes nem kérte, hogy az Elséfoka Birésag
a beavatkozét kotelezze a kéltségek viselésére, noha erre a targyaldson még
lehetésége lett volna, a felperes viseli a beavatkozassal kapcsolatban felmeriilt
koltségeket.

A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG

a kovetkez6képpen hatarozott:

1) Az Elséfolai Birésag hatalyon kiviil helyezi a Belsé Piaci Harmonizdcids
Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) mdsodik fellebbezési
tandacsanak 2004. november 8-i hatirozatat (R 493/2002-2. sz. iigy).

2) Az OHIM viseli a sajat koltségeit, valamint a felperes részérél felmeriilt
kéltségeket, a beavatkozassal kapcsolatban felmeriilt koltségek kivételével,
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3) A felperes viseli a beavatkozassal kapcsolatban felmeriilt koltségeit.

4) A beavatkozé maga viseli sajat koltségeit,

Pirrung Forwood Papasavvas

Kihirdetve Luxembourgban, a 2006. szeptember 6-i nyilvinos iilésen.

E. Coulon J. Pirrung

hivatalvezet6 elnék
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