APPLIED MOLECULAR EVOLUTION KONTRA OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (masodik tanécs)
2004. szeptember 14.°

A T-183/03. sz. tigyben,

az Applied Molecular Evolution Inc. (székhelye: San Diego, Kalifornia [Amerikai
Egyesiilt Allamok], képviseli: A. Deutsch tigyvéd, segitSje: M. Weber-Quitzau)

felperesnek

a Bels6é Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviseli: H. Nokkanen és A. Folliard-Monguiral, meghatalmazotti
minéségben)

alperes ellen

az OHIM misodik fellebbezési tandcsanak 2003. marcius 13-i, az APPLIED
MOLECULAR EVOLUTION szévédjegy lajstromozisa megtagaddsat megerdsitd
hatdrozata (R 108/2002-2. sz. iigy) ellen benyujtott keresete targyaban,

* Az eljfras nyelve: angol.
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AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (mésodik tanics),

tagjai: J. Pirrung elnok, A. W. H. Meij és N. J. Forwood birak,

hivatalvezetd: 1. Natsinas tandcsos,

tekintettel az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2003. méjus 26-4n benyujtott
keresetlevélre,

tekintettel az Els6foka Birdsdg Hivataldhoz 2003. szeptember 5-én benytjtott
vélaszbeadvanyra,

a 2004. méjus 13-i targyalast kovetGen,

meghozta a kovetkezd

[téletet

A jogvita el6zményei

A felperes, kordbban Ixsys Inc., 2000. mércius 31-én a kozosségi védjegyrdl szélo,
1993. december 20-i 40/94/EK mddositott tanécsi rendelet (HL 1994. L 11,, 1. o,
magyar nyelvil killénkiadés 17. fejezet, 1. kotet, 146. 0.) alapjan kozosségi védjegy-
bejelentési kérelmet nydjtott be a Bels§ Piaci Harmonizécids Hivatalhoz (védjegyek
és formatervezési mintak) (OHIM).
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A lajstromoztatni kivint védjegy az APPLIED MOLECULAR EVOLUTION
szémegjel6lés volt.

A szolgdltatasok, amelyekkel kapcsolatban a megjel6lés védjegyként valé lajstromo-
zésat kérték, a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatasok nemzetkozi
osztalyozdsira vonatkozé — feliilvizsgalt és médositott — 1957. janius 15-i Nizzai
Megdllapodas szerinti 42. osztalyba tartoznak, és az alabbi lefrasnak felelnek meg: ,a
gyogyaszatban, diagnosztikdban, mezégazdasagi termékekben, enzimekben, vegy-
ipari termékekben, tipszerekben, élelmiszer-adalékanyagokban és ipari alkalmaza-
sokban hasznalatos vegyliletek — beleértve tobbek kozétt az altaldnos és specidlis
vegyi anyagokat — molekuldris technikéjaval kapcsolatos kutatdsi tevékenységek”.

Az elbirdlé 2001. november 28-i hatdrozatéval elutasitotta a védjegy-bejelentési
kérelmet a 40/94 rendelet 38. cikke alapjan, azzal az indokkal, hogy a kérelmezett
védjegy leird jellegii, és nem alkalmas a megkiilonboztetésre.

Az elbirdlé hatdrozata ellen a felperes 2002. janudr 28-4n, a 40/94 rendelet 59. cikke
alapjan fellebbezést nydjtott be az OHIM-hez.

A fellebbezési tandcs 2003. marcius 13-i hatdrozatdval (a tovabbiakban: meg-
tdmadott hatdrozat) — amelyrdl a felperest 2003. mércius 24-én értesitették, és
amelyet a felperes nevét illetéen a 2003. augusztus 25-i hatdrozat helyesbitett —
elutasitotta a fellebbezést azon az alapon, hogy a kérelmezett védjegy leiré jelleg, és
nem rendelkezik megkiilonbozteté képességgel a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekez-
désének b) és c) pontja értelmében.
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A felek kérelmei

A targyaldson a felperes visszavonta az OHIM-ot a bejelentett védjegy lajstromo-

zdsédra kotelezd hatarozat iranti kérelmét.

A felperes azt kéri, hogy az Els6foki Birésag:

— helyezze hatilyon kiviill a megtdmadott hatdrozatot;

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Elséfoku Birésag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

Indokolas

Az Els6fokd Birdség megallapitja, hogy a targyalds sordn a felperes visszavonta elsé
jogalapjat, mely arra irdnyult, hogy a megtamadott hatirozat a felperest tévesen a
korébbi nevén emliti. A felperes a tovdbbiakban egyetlen jogalapra hivatkozott,
amely a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjdnak megsértésére
vonatkozik.
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Mindenekeldtt emlékeztetni kell arra, hogy az Elséfokd Birésag eljarasi szabalyzata
44. cikkének 1. §-a alapjan, amely e szabalyzat 130. cikkének 1. §-ara és 132. cikkének
1. §-dra valé tekintettel alkalmazandé a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos
kérdésekben, a leresetlevélnek tartalmaznia kell a felhozott jogalapok rovid
ismertetését. Az dllandd itélkezési gyakorlat szerint a keresetlevél szovegének egyes
pontjait ugyan alatdmaszthatjak és kiegészithetik a csatolt iratok meghatdrozott
részeire torténd hivatkozésok, a mas iratokra torténé éltalanos hivatkozas azonban
nem pétolhatja a jogi érvelés azon lényegi elemeinek hidnyat, amelyeknek a fent
emlitett rendelkezések szerint magiban a keresetlevélben kell szerepelniiik (az
Elséfoka Birésag T-305/94-T-307/94., T-313/94-T-316/94., T-318/94., T-325/94.,
T-328/94., T-329/94. és T-335/94. sz., Limburgse Vinyl Maatschappij és tarsai kontra
Bizottség egyesitett Gigyekben 1999. aprilis 20-a4n hozott itéletének [EBHT 1999,
I1-931. o.] 39. pontja, és az abban hivatkozott joggyakorlat). Ennélfogva a felperes
altal az OHIM-hez benyijtott iratokra tett altalanos hivatkozas nem vehetd
figyelembe.

Az Els6folcti Birésag elézetesen megdllapitja, hogy a megtamadott hatdrozat egyarant
alapul a kérelmezett védjegy megkiilonbozteté képességénel hidnyén, valamint leird
jellegén. A tdrgyalason az OHIM Kkifejtette, hogy a megtdmadott hatérozatot gy kell
tekinteni, mint ami lényegében a kérelmezett védjegy leiré jellegén alapul. A jelen
esetben célszeriinek tiinik elész6r megvizsgalni, hogy a fellebbezési tandcs a 40/94
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjit megfeleléen alkalmazta-e.

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint nem részesiilhet
védjegyoltalomban az a megjelolés, amely ,kizérdlag olyan jelekbél vagy adatokbol
all, amelyeket a forgalomban az dru vagy a szolgéltatas fajtija, minSsége, mennyisége,
rendeltetése, értéke, foldrajzi szdrmazasa, el8allitdsi vagy teljesitési ideje, illetve
egyéb jellemzéje feltiintetésére haszndlhatnak”. Ezenfeliil a 40/94 rendelet 7. cikké-
nek (2) bekezdése megallapitja, hogy az ,(1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a
kizdr6 ok csak a Kozosség egy részében dll fenn”.
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E megkozelitésben azok a jelek vagy adatok esnek a 40/94 rendelet 7. cikke
(1) bekezdése c) pontja hatdlya ala, amelyek az érintett fogyaszt6i kor szempontjabol
4ltalanos hasznalatban kézvetleniil vagy lényeges jellemzGjére utaldssal lefrjak azt az
drut vagy szolgiltatdst, amely tekintetében a lajstromozast kérték (a Birdsag
C-383/99. P. sz, Procter & Gamble kontra OHIM iigyben 2001. szeptember 20-4n
hozott itéletének [EBHT 2001, 1-6251. o.] 39. pontja). Kovetkezésképpen egy
megjel6lés leiro jellegét egyrészrdl az érintett druk és szolgéltatdsok vonatkozasaban,
miasrészrél az érintett vasarlokozonség éltal a megjelolésnek tulajdonitott értelem
szempontjabdl lehet csak megitélni.

A jelen esetben a fellebbezési tanécs az érintett kozonséget illetéen hallgatélagosan
arra az allaspontra helyezkedett, hogy az a fehérjetechnika teriiletének szakembe-
reib6l tevédik ossze (,the relevant specialist consumer in the field of protein
engineering”, a megtdmadott hatdrozat 13. pontja). A felperes a keresetlevelében
emlitett és a tdrgyaldson kifejtett els6 kifogdsdban tgy érvelt, hogy az érintett
kozonséget tagabban kell meghatérozni, és abba egyarant bele kell foglalni, egy szik
kort illetden, a fellebbezési tandcs é&ltal meghatdrozottndl kevésbé specializalt
fogyasztdkat is, kiillonosen a gazdasagi szereplSket.

Az Elséfoka Birésag ugy taldlja, hogy az érintett kozonség meghatérozdsa a
megtdmadott hatérozatban megfelel6. Mindenesetre egy, a megtdmadott hatdrozat
alapjat képezonél kevésbé specializalt kozonség figyelembevétele sem valtoztatnd
meg a jelen esetben az érintett kozonség meghatérozasahoz kapcsolédé kovetkez-
ményeket, miszerint az hozzaért6, killondsen tdjékozott és figyelmes fogyasztokbol
4ll. Ugyanis az érintett szolgdltatdsok felhasznéldsa magdban foglalja, hogy ez a
kevésbé specializalt kozonség ismerje legaldbb a molekuléris médositas lehetdségeit
és elényeit, beleértve az ipari elénydket. Tehdt e kozonség nem tekinthetd atlagos
fogyasztékbol allénak.

Az Els6fokt Birésag ugy véli, nem sziikséges megallapitani, hogy az érintett
kizonség egésze, szakmai okokbd! kifolyolag, jartas-e az angol nyelvben. A 40/94
rendelet 7. cikke (2) bekezdésével 8sszhangban mindenesetre elegendd megéllapi-
tani, hogy mivel a vitatott szomegjel6lés angol nyelvli, az érintett kdzonség
hozzaérts, angol ajlki fogyasztékbdl tevédik Ossze.
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A vitatott szomegjel6lés leir6 jellegét illetéen a fellebbezési tandcs ugy talalta, hogy
egyfeldl a ,molecular evolution” (molekuléris evolucié) kifejezés a genetikai anyag
teriiletére utal, amely magaban foglalja a fehérjék, a dezoxiribonukleinsav (DNS)
vizsgalatdt és ezek kereskedelmi céli moédositdsait (a megtamadott hatdrozat
9. pontja), mésfelél az ,applied” (alkalmazott) sz6 hozzitolddsa az érintett
szolgdltatdsol felhasznaldsara vonatkozik, azaz a kapott vegyiiletek kiilonbozé
termékekben valé hasznalatéra (a megtdmadott hatdrozat 11. pontja).

Masodik kifogasiban a felperes ugy érvelt, hogy az ,evolution” (evolticié)
kifejezésnek tobbféle jelentése van, és kiemelte, hogy ez a szé fokozatos és
véletlenszerdi véltozast jelent, és nem a molekulak kézvetlen és irdnyitott
optimalizalisdt, amely az érintett szolgaltatdsok targya. Kovetkezésképpen az
érintett szolgaltatdsokkal ellentétes jelentéstartalmat hordoz.

Az Elséfoku Birésag elészor is megéllapitja, hogy a fellebbezési tanacs nem csupdn
az ,evolution” sz6 jelentésének tulajdonitott jelentdséget, hanem a ,molecular”
(molekularis) jelz6vel egyiitt 4llapitotta meg annak sajitos jelentését. Mindenesetre
az ,evolution” sz6 alkalmas egy adott &llapot részleges, szandékos és kozvetlen
megvaltoztatdsdnak leirdsara. Az érintett, tdjékozott kézonségnek nem lesznek
kétségei afel6l, hogy ez molekuldk szindékos megvéltoztatasit feltételezi. Ugyanak-
kor, elismerve, hogy az ,evolution” sz6 tobbféle jelentéstartalmat is hordozhat, ahogy
a felperes allitja, sziikséges felidézni, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
¢) pontja alapjan egy sz6megjel6lés nem részesiilhet védjegyoltalomban, ha valamely
lehetséges jelentése az érintett aruk vagy szolgaltatdsok jellemz6jét irja le (a Birdsag
C-191/01. P. sz, OHIM kontra Wrigley tigyben 2003. oktéber 23-4n hozott itélete
[EBHT 2003, I-12447., 0. 0.] 32. pontja).

Harmadik kifogdsaban a felperes felr6ja a fellebbezési tanacsnak, hogy a ,molecular
evolution” (molekuldris evoluci6) kifejezést a genetikai anyag mddositdsanak
teriiletén lefrénak mindsitette, anélkiil, hogy egyfeldl ezt az &llitast aldtdmasztotta
volna, misfeld! figyelmen kiviil hagyva azt a tényt, hogy az érintett szolgiltatasok
sokkal nagyobb teriiletet fednek le.
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Az Els6fokd Birdsag eloljaroban megjegyzi, hogy a felperes kifogdsa a megtdmadott
hatérozat részleges olvasatin alapszik. A fellebbezési tanics ugyanis a ,molecular
evolution” kifejezést nem pusztdn a genetikai anyag mddositisaként értelmezte,
hanem a genetikai anyag vonatkozdsdban ,szémos kapcsolédé tevékenységre” is
utalt, beleértve a ,fehérjék jellegének mesterséges, kereskedelmi céld javitdsi
folyamatat” (a megtdmadott hatérozat 9. pontja). A ,molecular evolution”
kifejezésnek a megtdmadott hatérozatban tulajdonitott jelentés tehdt tdgabb, mint
ahogy azt a felperes éllitja.

A fellebbezési tandcs dltal meghatérozott jelentés megalapozottsdganak bizonyitékdt
illetden fontos hangsdlyozni, hogy a tandcsnak jogdban all meghatdrozni egyes
kifejezéseket anélkiil, hogy konkrét iratokra lenne koteles tdmaszkodni, amennyiben
a meghatdrozas dltaléban elfogadottnak tekinthetd. Jelen esetben ez a meghatérozas,
bar a felperes vitatja, -eléggé megszokott volt ahhoz, hogy azt a megtamadott
hatarozatban ne legyen sziikséges igazolni. Az OHIM vélaszbeadvanyaban konnyen
al4 tudta tdmasztani ezt a meghatérozést egy sz6tar és egy enciklopédia segitségével.
Igy az érintett kozonség, mely killondsen tdjékozott, ugyszintén képes lesz
erdfeszités nélkiil tarsitani a ,molecular evolution” kifejezést a genetikai anyag
teriiletével. A fenti 20. pontban hivatkozott joggyakorlat szerint az a tény, hogy e
kifejezéseknek lehet més jelentése is, nem jelenti azt, hogy azok az érintett
szolgaltatasok tekintetében nem lefrd jellegtiek.

E tekintetben a felperes nem kifogésolhatja, hogy a fellebbezési tanics a felperes
honlapjén taldlt informdciékra alapozta azon dontését, mely szerint a vitatott
szomegjelolés az érintett szolgdltatdsok tekintetében leird jellegl. A fellebbezési
tanidcs nem azért tdmaszkodott ezen informdcidkra, hogy az érintett kozonség
korében a megjelolés észlelését mérlegelje, hanem hogy vélaszoljon a felperes
érvelésére, mely szerint az elbiralé nem megfeleléen értette a védjegybejelentésben
meghatdrozott szolgiltatdsok természetét. Mindenesetre, mivel a szolgaltatds
természete vildgosan kitlinik a védjegybejelentésbdl, nem érintheti a felperest
hatrdnyosan, ha azok jellegének mibenlétét mdshonnan szerzett informécidkkal
erésitik meg.
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Végiil, mivel a ,molecular evolution” kifejezés legaldbbis részben fedi az érintett
szolgéltatésokat, ahogy az viligosan kideriil a fellebbezési tanicshoz benyujtott
fellebbezés indokoldsibél is, a leiré jelleg elegendd ok a bejelentett védjegy
lajstromozésdnak megtagadésira. Az allandé itélkezési gyakorlat szerint, ameny-
nyiben a bejelentésben az adott osztilyon beliili minden drura, illetve szolgaltatdsra
megkiilonbéztetés nélkiil kérik valamely megjel6lés védjegyként valé lajstromozésat,
a fellebbezési tandcsnak modjaban dll a védjegyként lajstromozni kivant megjelolés
leir6 mivoltdt a beadvényban emlitett valamennyi 4ru és szolgdltatas tekintetében
egyben értékelni (a szolgaltatdsokkal kapcsolatban lésd az Elséfokd Birésag
T-358/00. sz., DaimlerChrysler kontra OHIM (TRUCKCARD) igyben 2002.
marcius 20-dn hozott itéletének [EBHT 2002, 11-1993. 0.] 34., 37. és 44. pontjat;
az arukkal kapcsolatban ldsd az Els6foku Birésag T-106/00. sz., Streamserve kontra
OHIM (STREAMSERVE) iigyben 2002. februir 27-én hozott itéletének
(EBHT 2002., 11-723. 0.] 46. pontjat). Ezenfeliil, jelen esetben a védjegybejelentésben
emlitett szolgdltatdsok 4tfog6é meghatarozisa lehetetlenné tette a fellebbezési tanacs
szamdra az emlitett szolgdltatisok megkiilonboztetését aszerint, hogy a genetikai
anyag mddositisit kézvetleniil érintik-e vagy sem. Az a tény, hogy bizonyos
szolgdltatdsok olyan tevékenységekre vonatkoznak, amelyek nem foglaljak maguk-
ban a genetikai mddositast, nem vonhatja maga utdn a megjelélés védjegyként vald
lajstromozdsat az Gsszes emlitett szolgaltatds tekintetében, még akkor sem, ha a
vitatott megjelolés Lkozvetlenil leir mas érintett szolgaltatisokat is. Az ilyen
lajstromozas ellentétes lenne a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
¢) pontjaban meghatérozott feltétlen kizaré okokkal.

Utolsé kifogasdban a felperes eléadta, hogy a szémegjeldlés egészének értelmezé-
sében az ,applied” (alkalmazott) kifejezés a megjeldlés éltalinos értelmét még
kevésbé teszi egyértelmiivé.

Az Els6fokd Birésag ugy véli, hogy ezt a kifogast el kell utasitani. A fellebbezési
tandcs helyesen dllapitotta meg, hogy a sz6 gyakorlatba valé attételt, illetve gyakorlati
alkalmazdssal kapcsolatosat jelent (a megtdmadott hatdrozat 10. pontja). A
tudomanyos, illetve ipari viligban e jelzd azt a torekvést jeldli, hogy az elméleti
kutatasok gyakorlati alkalmazisra keriiljenek. Ezaltal ez a jelzd tovabb erdsiti a
szémegjelolés leiré mivoltdt, pontositva a molekularis technikival kapcsolatos
szolgdltatasok — elsésorban ipari és kereskedelmi — céljat.
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Mivel a szémegjel6lést az angol szintaxisnak megfelelden osszeillesztett szavak
alkotjak, e szavak téarsitdsa nem csokkentheti a célzott szolgaltatdsokkal kapcsolatos
leiré mivoltukat, Epp ellenkezéleg, tarsitasuk erésiti az egyes szavak értelmét. Igy a
fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta meg, hogy az APPLIED MOLECULAR
EVOLUTION szomegjel6iés a védjegybejelentésben megjelolt szolgéltatdsok, azaz a
kiilonféle termékekben hasznalatos vegyiiletek molekuldris technikdja tekintetében

leiré jellegdl.

Mivel a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjdban meghatirozott
feltétlen kizéré okok egyikének fenndlldsa elégséges ahhoz, hogy a megjel6lés ne
részesiilhessen kozosségi védjegyoltalomban, nem sziikséges megvizsgalni — ahogyan
azt a fellebbezési tandcs is megéllapitotta, és amit a felperes vitat —, hogy a kérdéses
megjelolés alkalmas-e a megkiilonboztetésre.

A fentiekre valé tekintettel a keresetet az Elséfokd Birdsag elutasitja.

A koltségeladl

Az eljarasi szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfokd Birésag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes
pervesztes lett, az OHIM kérelmének megfelelben kotelezni kell a koltségek
viselésére.
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A fenti indokok alapjén

AZ ELSOFOKU BIROSAG (masodik tanics)

a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A keresetet elutasitja.

2) A felperest kotelezi a kéltségek viselésére.

Pirrung Meij Forwood

Kihirdetve Luxembourgban, a 2004. szeptember 14-i nyilvanos iilésen.

H. Jung J. Pirrung

hivatalvezeté elnok
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