2006. 09. 13-1 [TELET — T-191/04. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (harmadik tandcs)
2006. szeptember 13."

A T-191/04. sz. tigyben,

a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (székhelye:
Diisseldorf [Németorszéag], képviseli: R. Kaase ligyvéd)

felperesnek

a Belsé Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviseli: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazotti mindségben)

alperes ellen,

a mdsik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozé az Els6foki
Birosag el6tti eljarasban:

* Az eljirds nyelve: angol,
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a Tesco Stores Ltd (székhelye: Cheshunt [Egyesiilt Kiralysag], képviseli: S. Malynicz
barrister),

az OHIM els6 fellebbezési tandcsdnak 2004. marcius 23-4n a MIP Metro Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG és a Tesco Stores Ltd kozotti felszolaldsi
eljards tigyében hozott hatirozata (R 486/2003-1. sz. tigy) ellen benyujtott keresete
targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (harmadik tanacs),

tagjai: M. Jaeger elnok, V. Tiili és Cztcz O. birik,
hivatalvezetd: K. Andové tanécsos,

tekintettel az Elséfoku Birésag Hivataldhoz 2004. majus 27-én benydjtott
keresetlevélre,

tekintettel a beavatkozonak és az OHIM-nak az Elséfoki Birésag Hivatalahoz
2004. szeptember 13-én, illetve 21-én benydjtott vilaszbeadvanyaira,

a 2005. november 30-i targyalast kévetSen,
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meghozta a kovetkez6

itéletet

A jogyvita el6zményei

1998. mércius 20-4n a MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
korabban METRO Cash & Carry GmbH (a tovébbiakban: felperes) a kozosségi
védjegyrél szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK médositott tandcsi rendelet
(HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvii kiillonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.)
alapjan védjegybejelentést nyvjiott be a Bels§ Piaci Harmoniziciés Hivatalndl
(védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy az aldbbi dbrds megjel6lés volt:

A védjegybejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 1999. november 2-i 86/99. szdméban
hirdették meg.

2000. januar 28-4n a Tesco Stores Ltd (a tovabbiakban: beavatkoz6) a 40/94 rendelet
42, cikke alapjdn felszélalast nyujtott be a bejelentett védjegy lajstromozaséval
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szemben. Felszdlalasa az Egyesiilt Kiralysagban 1993. julius 27-én az 1543011. szi-
mon lajstromozott METRO nemzeti szévédjegyen alapult, amely kezdeti érvé-
nyessége 2000. jalius 27-én lejart.

2000. junius 13-i levelével az OHIM téjékoztatta a beavatkozot, hogy négy hénapos
hatdridét jelol meg szdmdra a felszdlaldsa alatamasztasihoz hasznosnak vélt
kiegészitd tények, bizonyitékok és érvek benyujtasara. Egy, az ezen levélhez csatolt
téjékoztaté jegyzetben az OHIM tudatta a beavatkozéval, hogy amennyiben a
korédbbi védjegy oltalménak érvényessége a kozosségi védjegyrdl sz6l6 40/94/EK
tandcsi rendelet végrehajtasarol sz6l6, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsdgi
rendelet (HL 1995. L 303., 1. o,; magyar nyelvii kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet,
189. 0., a tovabbiakban: végrehajtdsi rendelet) 20. szabalydnak (2) bekezdése
értelmében ,a védjegyen fenndlld korabbi jogok alitamasztisira szolgalé bizo-
nyitékok benyujtdsinak idején” lejart, a beavatkozénak a megujitasi okiratot vagy
annak megfelel6 bizonyitékot is be kell nydjtania, illetve ennek hidnyaban
bizonyitékot annak aldtémasztdsira, hogy a megujitsi kérelmet jogszertlien
nytjtottdk be az illetékes hatésagoknal. A négy hénapos hataridét ezt kovetéen
meghosszabbitottdk, és véglegesen 2003. marcius 13-4n jart le.

A kordbbi védjegy megujitdsdra vonatkozéan nem nyijtottak be bizonyitékot a
megjelolt hataridén beliil.

Az OHIM 2003. dprilis 30-i levelével tdjékoztatta a beavatkozét, hogy mivel nem
nyujtott be bizonyitékot védjegye megujitasanak aldtémasztasira, az OHIM a
felszélalds iigyében a rendelkezésre 4ll6 bizonyitékok alapjan fog donteni.

2003. junius 12-i hatdrozatéval (a tovabbiakban: a felszdlaldsi osztaly hatdrozata) a
felszolaldsi osztdly elutasitotta a felszélaldst azon okbél, hogy a beavatkozd, noha
erre megfelel6 médon felhivtik, nem nyvjtott be bizonyitékot arra nézve, hogy a
védjegyen fenndlld joga tovabbra is érvényes 2000. julius 27-e utdn, azon idépontot
kovetben, amikor a beavatkozé altal benytjtott iratok alapjén védjegye oltalméanak
érvényessége lejart.
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2003. augusztus 11-én a beavatkozé a 40/94 rendelet 57-62. cikke alapjin
fellebbezést nydjtott be az OHIM-hoz a felszélaldsi osztily hatérozata ellen.

2004. méjus 23-i hatdrozatdval (a tovdbbiakban: megtdmadott hatdrozat) az OHIM
els§ fellebbezési tandcsa helyt adott a fellebbezésnek. Ugy itélte meg, hogy a
felszélalas benyu)tasanak, s6t, a bizonyitékok 1genylesenel< idépontjaban (2000.
jinius 13-4n) is, a védjegyen fennalld kordbbi jogok még érvényesek voltak,
kovetkezésképpen a beavatkozénak nem kellett bizonyitania a védjegyoltalom
megujitasat.

A felek kérelmei

A felperes azt kéri, hogy az Elséfoki Birdsag:

— nyilvanitsa a keresetet elfogadhaténak;

—  helyezze hatdlyon kivill a megtamadott hatrozatot;

— az OHIM-ot kételezze a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Els6foku Birésag:

— adjon helyt a felperes megtimadott hatdrozat hatalyon kiviill helyezése irdnti
kérelménel;
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— a beavatkozdt kotelezze a kéltségek viselésére.

13 A beavatkozd azt kéri, hogy az Elséfoku Birésag:

— utasitsa el a keresetet;

- a felperest kotelezze a beavatkozé részérél felmeriilt koltségek viselésére.

Az OHIM kérelmeinek elfogadhatésagardl

Az OHIM perbeli helyzetével kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy ha az OHIM
valéban nem rendelkezik kereshetéségi joggal, amely sziikséges ahhoz, hogy
keresetet nytjtson be valamely fellebbezési tanacsénak hatdrozata ellen, forditott
esetben sem kotelezhetd arra, hogy a fellebbezési tandcsok minden megtamadott
hatdrozatdt szisztematikusan megvédje, illetve nem kételes minden, ilyen hatarozat
ellen irdnyuld kereset elutasitdsat kérelmezni (l. az Elséfoku Birésag T-107/02. sz.,
GE Betz kontra OHIM-Atofina Chemicals [BIOMATE) tigyben 2004. junius 30-dn
hozott itéletének [EBHT 2004., 1I-1845. o.] 34. pontjit, a T-186/04. sz., Spa
Monopole kontra OHIM-Spaform (SPAFORM) iigyben 2005. junius 15-én hozott
itéletének [EBHT 2005., 11-2333. o.] 20. pontjdt és a T-379/03. sz., Peek &
Cloppenburg kontra OHIM (Cloppenburg) tigyben 2005. oktéber 25-én hozott
itéletének) [EBHT 2005., 11-4633. 0.] 22. pontjat). Nincs akaddlya annak, hogy az
OHIM csatlakozzon a felperes egy kereseti kérelméhez, vagy hogy azt az Elséfoku
Birésdg mérlegelésére bizza, és emellett az Elséfoka Birdsdg tajékoztatisa érdekében
minden dltala megfelelének itélt érvet elSterjesszen (lisd a fent hivatkozott
BIOMATE-itélet 36. pontjit és a fent hivatkozott Cloppenburg-itélet 22. pontjat).
Ugyanakkor az OHIM nem nytjthat be a fellebbezési tanics hatarozatdnak hatdlyon
kiviil helyezésére vagy megvaltoztatdsara irdnyulé kérelmet a keresetlevélben nem
szereplé ponttal kapcsolatban, vagy nem terjeszthet elé a keresetlevélben fel nem
hozott jogalapot (Idsd e tekintetben a fent hivatkozott Cloppenburg-itélet 22. pontjat;
lisd ugyancsak e tekintetben a Birdsig Vedial kontra OHIM tigyben 2004. oktéber
12-én hozott itéletének [EBHT 2004., 1-9573. o.] 34. pontjat).
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Kovetkezésképpen azon kérelmeket, amelyek dltal az OHIM csatlakozik a felperes
hatdlyon kiviil helyezés iranti kérelméhez, elfogadhatéaknak kell nyilvénitani,
amennyiben azok, valamint az aldtdmasztisuk céljibdél bemutatott érvek nem
nytlnak til a felperes 4ltal el6terjesztett kereseti kérelmek és jogalapok keretén.

Az iigy érdemérol

A — A felek érvei

A megtamadott hatdrozat hatélyon kiviil helyezése irdnti kérelme aldtdmasztdsara a
felperes egyetlen jogalapra hivatkozik. Azt llitja, hogy a megtdmadott hatdrozat sérti
a 40/94 rendeletet, kiilonosen annak 74. cikkét, valamint a végrehajtsi rendeletet,
kilénosen annak 16. és 20. szabalyat. E rendelkezésekb6l kévetkezik, hogy a relevéns
idépont, amikor a korabbi jognak érvényesnek kell lennie, és amely vonatkozasaban
a felsz6lalénak ezen jog érvényességére vonatkozo bizonyitékot be kell nydjtania, a
felsz6laldsi osztaly hatdrozathozatalanak idépontja, vagy legaldbbis az egyéb
bizonyitékok benytjtdsira megjeldlt hatéridé letelte, nem pedig a felszdlalds
benytjtasinak id6pontja.

Ezen tdl a végrehajtasi rendelet 16. szabdlyénak ratio legis-e megkoveteli, hogy a
bejelentdnek és a felszolaldsi osztdlynak lehetSsége legyen a kozosségi védjegy
bejelentésével szemben hivatkozott kordbbi védjegy érvényességének ellendrzésére,
mivel kizdrélag érvényes védjegy szolgalhat egy felszélals alapjaul. A felszélaldsi
osztalyt a végrehajtisi rendelet 16. szabdlydnak (3) bekezdése és 20. szabélydnak
(2) bekezdése felhatalmazza arra, hogy hatridét dllapitson meg a bizonyitékok
el6terjesztésére, amennyiben azok a felszélaldssal egyiitt nem keriiltek benytjtasra.
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A felperes arra is hivatkozik, hogy a megtdmadott hatarozat megéllapitasai, melyek
szerint a felszdlaldsi osztily egyrészt nem veheti tekintetbe a korabbi védjegyen
fenndll6 jogok érvényességének a felszélalas igyében térténd hatérozat meghozatala
elétt végbement lejartat, mésrészt nem kérheti a korabbi védjegy oltalma
megujitisinak bizonyitdsit, ellentétes a 40/94 rendelet és a végrehajtasi rendelet
rendelkezéseivel, valamint a viszonylagos kizaré okok értékelésének altaldnos
rendjével.

Az OHIM tdmogatja a felperes érvelését. Kijelenti kiilondsen azt, hogy a
megtidmadott hatdrozat nem Gsszeegyeztetheté a felszélaldsi eljardst szabdlyoz6
bels6 irdnymutatdsokkal, amelyek tigy rendelkeznek, hogy ,az iratok kiegészitésére
megjeldlt négy hénap folyaman a felszélalénak bizonyitékot kell benytjtania arra
vonatkozélag, hogy a védjegy(ek), amely(ek)re felszélaldsat alapozza, tovabbra is
érvényes(ek). A megujitds bizonyitdsanak elmaradisa esetén a korabbi védjegyet
nem kell tekintetbe venni [...], vagy a felszélalast el kell utasitani azon okbél, hogy az
nem megalapozott. Ugyanakkor, annak elkeriilése végett, hogy a felsz6lalasi osztaly
egy olyan kordbbi védjegyen alapuld felszélalds iigyében hozzon hatirozatot,
amelynek oltalma nem kerillt megujitasra, ha egy érvényesen bizonyitott védjegy
oltalma a négy hénapos hatarid§ vége és a hatdrozat meghozataldnak idGpontja
kozott jar le, az elbirdlonak fel kell szélitania a felszolalot, hogy nytjtsa be a
védjegyoltalom megujitdsinak bizonyitékat, fiiggetleniil attol, hogy a bejelentd
kifogéssal él-e vagy sem”.

A beavatkozé hat érvet terjeszt el allispontjanak alitimasztasira, mely szerint a
fellebbezési tandcs helyesen alkalmazta a 40/94 rendeletet, valamint a végrehajtasi
rendeletet.

Elészor is arra hivatkozik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése inkabb
jelen idét hasznal (,felszélaldsara”), mint jové idét. Tovabba a rendelet 8. cikkének
(2) bekezdése multhéli cselekvésre utal (,lajstromozott védjegyek”). Allispontja
szerint a két rendelkezés egyiittes olvasatabol nyilvanvals, hogy a felszolalds
idépontja a meghatarozo. Kovetkezésképpen a 40/94 rendelet 8. cikkének nincs
egyetlen olyan rendelkezése sem, amely a felsz6lal6t arra kételezné, hogy tartsa fenn
a kordbbi védjegy jogosultjanak jogalldsat, vagy bizonyitsa, hogy ezen jogéllasat a
felszélaldsi hataridén tdl is fenntartotta.
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Mésodsorban a beavatkozé tigy véli, hogy a 40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése
4ltal eldirt egyetlen feltétel az, hogy a felszélalést azon okbdl nydjtsék be, hogy a
védjegy lajstromozésit ugyanezen rendelet 8. cikke alapjan el kell utasitani. A
beavatkoz6 felhivia a figyelmet arra, hogy ezen eldirds megfogalmazdsa ugyancsak
jelen idejti. Ezen tdl a rendelkezés azt irja el6, hogy a felszolald, tébbek kozott, a
rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott korabbi védjegyek jogosultja
legyen. E rendelkezés ugyancsak jelen id6t haszndl. A beavatkozd ebbdl arra
kovetkeztet, hogy a felsz6lalét nem terheli arra vonatkoz6 bizonyitési kotelezettség,
hogy a jovében, a felszélalasi hataridén tdl, hatdrozatlan ideig 6 marad a
védjegyjogosult. A beavatkozé tgy véli, hogy e rendelet 42. ciklének (3) bekezdése
aldtdmasztja ezt az elemzést, lévén eldirja, tovébbra is jelen id6t haszndlva, hogy a
felsz6lalonak meg kell jelolnie a felszélalasa alapjdul szolgélé okokat. Kijelenti
tovabba, hogy a felszélalénak azokat az ezen idépontban fenndllé okokat kell
megjelolnie, amelyekre a bejelentett védjeggyel szemben hivatkozni lehet. Egyetlen
felsz6lalé sem képes arra, hogy bizonyossiggal megjelélje, milyen helyzet 4ll majd
fenn a joévében, a felszélalasi hatéridén tdl, hatarozatlan id6pontban. Ez
mindenképpen ellentétes a 40/94 rendelet 42. cikkének (3) bekezdésével.

Harmadsorban a beavatkozé arra hivatkozik, hogy a végrehajtasi rendelet 15. és
16. szabalya egyértelmlien hallgat a felperes altal hivatkozott azon felvetésrdl,
miszerint valamely korabbi védjegy érvényességét azon idépontra vonatkozdan kell
bizonyitani, amikor a felsz6laldsi osztaly érdemi dontést hoz. A beavatkozd gy véli,
azt, hogy a jogalkot6 ilyen részletes rendelkezéseket alkotott, anélkiil ugyanakkor,
hogy meghatérozta volna, a felszélalénak bizonyitania kell-e, hogy jogai a felszlalési
hatéridén tul is fennmaradnak, a jogalkoté abbéli szandékaként kell értelmezni, hogy
ilyen bizonyitist nem {r el8, az ewpressio unius est exclusio alterius elvének
megfeleléen. A beavatkozé tovébbé emlékeztet arra, hogy a széban forgé
rendelkezések szovegezése jelen vagy muilt ideji.

A beavatkozé a végrehajtisi rendelet 15. szabdlya (2) bekezdése c) pontjanak
i) alpontjéra is hivatkozik, amely ugy rendelkezik, hogy ,ha a felszélalast a korabbi
védjegy vagy a kordbbi jog jogosultja terjeszti el6, [a felszolaldsnak tartalmaznia kell]
a jogosult nev[ét] és cim[ét], valamint nyilatkozat[ot] arrdl, hogy 6 a korabbi védjegy
vagy a korabbi jog jogosultja”. A felszélalé ebbdl arra kovetlkeztet, hogy e szabdly
szerint az egyetlen bizonyitandé tény az, hogy a felsz6lal6 a jogosultja a kordbbi
védjegynek a felszélalds benydjtisanak idépontjaban.
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Negyedsorban a beavatkozé felhivia a figyelmet arra, hogy a jogbiztonsig
kévetelményébol kovetkezik, hogy a kozosségi jogszabélyoknak lehet6vé kell
tenniiik, hogy az érdekeltek pontosan megismerjék az Sket terheld kotelezettségek
terjedelmét (lasd a Birésag C-233/96. sz., Dania kontra Bizottsag igyben 1998.
oktober 1-jén hozott itéletének. [EBHT 1998., I-5759. o.] 38. pontjit). A beavatkozé
meggllapitja, hogy a felperes dltal javasolt megoldas, vagyis hogy az az id6pont,
amelyre vonatkozéan az OHIM a kordbbi védjegy érvényességét mérlegeli, a
felszélaldsrol sz6l6 hatdrozat meghozatalanak idépontja, onkényes és bizonytalan
alapokon nyugszik. A beavatkozé tgy véli, hogy az elhizédé eljarasok eshetdsége a
beavatkozoktdl azt kéveteli, hogy a felszolalé talalja ki, melyik az a valészinii
idépont, amikor érdemi déntés meghozatala varhaté, vagy pedig folyamatosan
szolgdltasson a kordbbi védjegyre vonatkozé naprakész bizonyitékot.

Otédsorban a beavatkozo arra hivatkozik, hogy a visszamendleges hatély kozosségi
jogi tilalmdnak elvével ellentétes annak elirasa, hogy a felszélalé bizonyitsa, a
kordbbi védjegy tovébbra is létezik vagy érvényes a felszélalas benyujtasénak idején.

A beavatkozé kifejti, hogy a felszélalds benyujtasanak idején, 2000. januar 28-4n
engedélyt kapott arra, hogy a védjegyokirat mdsolatat azt kévetden nytjtsa be. A
kordbbi védjegy védjegyokiratanak masolatat 2000. februdr 24-én nyljtotta be. A
felszélald azt allitja vélaszanak 18. pontjaban, hogy ezen lajstromkivonat a védjegy
¢rvényességét 2003. julius 27-ig allapitotta meg, tehat a felszélalds benytijtasanak
idépontjén tal. 2000. janius 13-dn az OHIM levélben tdjéloztatta a felszélalét az
eljirds kontradiktorikus részének megnyitasarol, és felszélitotta, hogy nyijtsa be az
érveit aldtdmaszté tényeket, bizonyitékokat és észrevételeket. A felszolalé arra
hivatkozik, amint azt a felperes is allitja, hogy ezen levél a védjegyoltalom
megujitisira vonatkozé bizonyitékok benyutjtasara szélitotta fel, amelyet a
felszélalasi hataridén beliil megtett mar, ez az el6iras tehat visszamendleges hatdly,
és mint ilyen, megengedhetetlen.

Hatodsorban, végezetiil a beavatkozé azt allitja, hogy a 40/94 rendelet 74. cilkke nem
tdmasztja ald a felperes alldspontjit. Szerinte ezen cikk célja megfelel cimének: a
tényéllis OHIM dltal hivatalbdl t6rténd vizsgalatanak terjedelmét hatirozza meg.
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Tagadja tehdt, hogy ez a passzus azt irnd el§, hogy a felszlalénak kotelessége
bizonyitani az OHIM el6tt, hogy valamely védjegy tovabbra is 1étezik, és érvényes
egészen a felszolaldsi osztdly hatdrozata meghozatalanak idépontjaig.

B — Az Elséfokii Birésdg dlldspontja

A felperes, akit az OHIM is tdmogat, alapvetéen a megtimadott hatdrozat két
megallapitisat vitatja. El6szor is, a fellebbezési tandcs tévesen vélte tigy, a felszélalds
alapjat képezd védjegy oltalmdnak lejarta nem teszi lehetévé, hogy a felszolalasi
osztily visszamendleg megvaltoztassa egy felszdlalo jogallasat és elutasitsa a
felszolalast. Masodsorban tévesen véli tigy, hogy a felszélalénak egyszerre kell
el6terjesztenie felszolaldsénak valamennyi inditékdt, és hogy ennélfogva sem a
felszo6lalasi osztélynak, sem a fellebbezési tandcsoknak nem 4ll jogukban a felszdlalas
alapjaul szolgalé korabbi védjegy folyamatos érvényességére vonatkozé tovabbi
bizonyitékok bekérése. Ezen megillapitdsok ellentétesek a 40/94 rendelet és a
végrehajtasi rendelet altalanos rendjével, 1évén a felszélaldsi osztalyt a bejelentett
védjegy és egy lejart oltalmi idejii védjegy kozotti iitkozés megdllapitdsira vezetnék.

Fontos emlékeztetni arra, hogy az éllandé itélkezési gyakorlat értelmében a védjegy
alapvet6 rendeltetése annak biztositdsa, hogy a védjegyet hordozé dru vagy a védjegy
alatt nywjtott szolgaltats a védjegyjogosulttd] szdrmazik, lehetévé téve ezéltal ezen
dru vagy szolgéltatds Osszetévesztés nélkiili megkiilonboztetését egyéb eredetii
druktdl vagy szolgéltatdsoktdl (lasd a Birdsag 102/77. sz., Hoffmann-La Roche
tigyben 1978. majus 23-4n hozott itéletének [EBHT 1978., 1139. o.] 7. pontjit; a
C-456/01 P. sz. és C-457/01 P. Henkel kontra OHIM tigyben 2004. aprilis 29-én
hozott itéletének [EBHT 2004., 1-5089. o.] 48. pontjat és a C-329/02 P. sz
SAT.1 kontra OHIM tigyben 2004. szeptember 16-4n hozott itéletének [EBHT 2004.,
1-8317. 0.] 23. pontjit). Nem 4ll fenn kozérdek arra nézve, hogy a 40/94 rendeletben
foglalt valamennyi oltalmat biztositani kell valamely védjegy szdmara, amely alapvetd
rendeltetését nem tolti be (lasd a fent hivatkozott Henkel kontra OHIM itélet
48. pontjat).
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A 40/94 rendelet 8. és 42. cikkében, valamint a végrehajtasi rendelet 15., 16. és
20. szabélyaban foglalt, viszonylagos kizaré okokra, illetve felszélaldsi eljarasra
vonatkozé rendelkezések, amelyek rendelkeznek az olyan uj védjegy védjegyolta-
lombdl vald kizardsanak lehetdségérsl, amely, a koztik fennallé 6sszetévesziés
veszélye folytdn, {itkozik a kordbbi védjeggyel, célja alapvetSen annak biztositasa,
hogy egy korabbi védjegy fenntarthassa eredetmegjelsl§ funkcigjét.

Egy ilyen iitkozés esetleges fennalldsat két szempontbdl lehet vizsgalni. Egyrészt, a
fent hivatkozott rendelkezések alkalmazasi kérével kapcsolatban az sziikséges, hogy
azonossag vagy hasonlésig dlljon fent a kordbbi védjegy és a bejelentett védjegy,
valamint a két védjegy dltal megjelslt aruk vagy szolgéltatasok kézétt, amely a két
megjelélés kozott Osszetéveszthetéséghez vezethet. Masrészt, a fenti rendelkezések
id8beli hatdlyanak alkalmazésaval kapcsolatban, e két védjegynek bizonyos ideig
parhuzamosan kell létezniiik egymés mellett. Valamely korabbi védjegy eredetjel515
funkci6jat nem veszélyeztetheti egy masik, csupin a korabbi védjegy lejartat
kovetSen lajstromozott védjegy. Amennyiben nincs olyan idészak, amelynek
folyamdn a két védjegy parhuzamosan létezik, egyaltaldban nem meriilhet fel
litkozés.

Kovetkezésképpen az Elséfokt Biréség megdllapitja, hogy a megtamadott hat4-
rozatban foglalt azon kijelentés, mely szerint ,a felszolaldsi osztalyt egyetlen tényez6
sem hatalmazza fel egy felszélalé jogéllisdnak visszamendleges megvaltoztatisira
csupan mert a felszolaldsi eljirds idején [...] a nemzeti védjegy oltalma |...] lejart”,
nem veszi tekintetbe azt a kériilményt, hogy semmiféle iitkozés nem meriilhet fel a
bejelentett védjegy és az ezen idészak folyamén lejart védjegy kozott, évén a
bejelentett védjegyet kizdrdlag a felszdlalasi eljirds végét kévetéen lehet lajstro-
mozni. Kovetkezésképpen a fellebbezési tandcs altal a korabbi védjegynek biztositott
oltalmat nem igazolja a védjegy alapvet6 rendeltetésének védelme, tovibba ellentétes
a viszonylagos kizard okok értékelését, valamint a felszolalasi eljarast szabélyoz6
rendelkezések szellemével és rendjével.
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Ezen tdl a felperes és az OHIM jogosan hivatkozik arra, hogy a felsz6lalasi osztalynak
és a fellebbezési tandcsoknak tekintetbe kell venniiik a koriilményeknek a felszdlalds
benytjtisa és a felszolalasrél szolé hatdrozat meghozatala kozotti id6szakban
tortént, és a felek 4ltal az OHIM tdjékoztatds irdnti kérelmére benyujtott
bizonyitékokbdl észlelhetd valtozésait.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az Elséfoka Birésig a T-308/01. sz.,
Henlkel kontra OHMI — LHS (UK) (KLEENCARE) tigyben 2003. szeptember 23-dn
hozott itéletének (EBHT 2003., 1I-3253. o.) 26. pontjdban kimondta, hogy a
felszolalasi osztaly hatdrozatdnak a 40/94 rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében
foglalt feliilvizsgélata keretén beliil a fellebbezés végeredménye attdl a kérdéstél
fiigg, hogy a felszélaldsi osztdly az itélethozatal idején jogszertien elfogadhatott
volna-e egy 0j hatdrozatot, amelynek rendelkez$ része megegyezik a vitatott
hatérozatéval.

Ezen feliilvizsgalat keretén beliil az OHIM fellebbezési tandcsai, a visszautalds
esetének kivételével, eljarhatnak annak a szervezeti egységnek a hataskorében,
amelyik a hatdrozatot hozta (Idsd a fenti 35. pontban hivatkozott KLEENCARE-itélet
24. pontjat). Kévetkezésképpen meg kell allapitani, hogy az ezen itélkezési gyakorlat
gltal feldllitott alapelv alkalmazandé a felszdlaldsi osztdly altal végzett értékelés
soran, igy sem a felszélaldsi osztdly, sem a fellebbezési tandcsok nem hozhatnak
olyan hatérozatot, amely jogszer(itlen az el6ttiik foly6 eljaras keretén belil a felek
altal benyujtott bizonyitékok alapjan torténd hatérozathozatal id6pontjaban.

A beavatkozé mindazondltal tgy véli, a megtdmadott hatérozat helyesen allapitotta
meg, hogy a felszélalénak a felszdlaldsat aldtdmaszté valamennyi okot és
bizonyitékot egyszerre kell bemutatnia. A felszélaldsi osztdly nem hivatkozhat arra,
hogy hidnyoznak a korébbi védjegy megujitdsara vonatkozé bizonyitékok, mivel a
korabbi védjegy oltalménak megujitasdval kapcsolatos tdjékoztatasi kérelmét a 40/94
rendelet vagy a végrehajtdsi rendelet egyetlen rendelkezése sem igazolja.
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E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a fenti 30. pontban hivatkozott itélkezési
gyakorlathél kovetkezéen a 40/94 rendelet és a végrehajtési rendelet rendelkezéseit a
védjegy alapvetd rendeltetésének fényében kell értelmezni. Ahhoz, hogy mérlegelni
tudja, a kordbbi védjegy elveszitheti-e eredetazonositasi funkciéjat a bejelentett, vele
osszetéveszthetd védjeggyel egy id6ben valé parhuzamos létezése kovetkeztében, az
OHIM-nak ismereteket kell szereznie a korabbi védjegy érvényességénel id6tarta-
marol.

Az OHIM azon joga, hogy a felsz6lal6tél erre vonatkozé tajékoztatast kérjen,
levezethetd a 40/94 rendelet és a végrehajtasi rendelet rendelkezéseibél. Igy, 2 40/94
rendelet 76. cikkének értelmében az OHIM az elétte folyé bérmely eljaras sordn
kérhet tajékoztatast vagy a felszélalas ligyében torténd déntéshez altala sziikségesnek
vélt iratok benyujtésat. Tovdbba a végrehajtasi rendelet 16. és 20. szabdlyabdl
egyiittesen kovetkezik, hogy az OHIM felhivhatja a felszélalot, nyujtsa be a
felsz6lalasban nem szerepld tényeket, bizonyitékokat és észrevételeket, koztik a
kordbbi védjegy védjegyokiratat.

A beavatkozé ezzel szemben dgy véli, hogy a felszolalst nem lehet annak
bizonyitdsira kotelezni, hogy a kordbbi védjegynek 6 marad a jogosultja egy, a
felszdlaldsi hatdridén tuli, hatdrozatlan idépontig.

E tekintetben meg kell allapitani, hogy a beavatkozé elsd, masodik, harmadik és
hatodik érvével mindéssze annak kijelentésére szoritkozik, hogy ilyen, a felszélalot
terhel§ kotelezettség nem kovetkezik sem a 40/94 rendelet 8., 42. és 74. cikkébdl,
sem a végrehajtdsi rendelet 15. és 16. szabalyabol. A beavatkozé egyetlen olyan érvet
sem terjeszt el, amely tagadnd, hogy a 40/94 rendelet 76. cikke vagy a végrehajtasi
rendelet 16. cikke a 20. cikkel sszefiiggésben az OHIM-nak jogosultsagot biztosit,
hogy a felszolalotol a védjegy oltalmanak annak lejartat kévetd megujitasaval
kapcsolatos bizonyitdsat kérje, amennyiben e megujitis a felszélalas benyujtdsat
kévetden megy végbe. Tovdabba az e tekintetben felhozott érvei a fent emlitett
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jogszabalyok 6nmagukban vizsgilt rendelkezéseiben hasznélt igeidékén alapulé
elemzésébél indulnak ki, és egyaltaléban nem utalnak a viszonylagos kizéaré okok és a
felszolalési eljards alapjat képezd elvekre.

Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy a beavatkozé érvelése elkalandozik jelen iigy
tényallasatol. A tajékoztatds benyujtasira megéllapitott hatdridé (2003. marcius 13.)
vagy akar a felszélaldsi osztdly éltal megjelolt kezdeti hatdridé (2000. oktéber 13.)
napjan a korabbi védjegy érvényessége nem fiiggott egyetlen jévébeni tényez6tél
sem, csakis attél a kérdést6l, hogy a beavatkozé megujitotta e védjegye oltalmat,
amelynek kezdeti érvényessége 2000. julius 27-én lejart, a kérelem tehét egy multbéli
tényez bizonyitdsara vonatkozik. Kovetkezésképpen az Els6foki Birésag gy véli,
hogy a tdjékoztatds irénti kérelem, ellentétben a beavatkozé allitdsaval, nem a
védjegy egy hatdrozatlan, jov6beni id§pontban val6 érvényességére vonatkozott.

Negyedik érvével a beavatkozo dgy véli, hogy jogi bizonytalansighoz vezethet az,
hogy a felszélalé nem tudhatja, a kordbbi védjegy oltalmdnak megtjitdsdra
vonatkozé bizonyitékat énként és folyamatos médon kell szolgaltatnia, vagy pedig
az OHIM felszdlitasara. A korabbi védjegy érvényességére vonatkozé bizonyitékok

elSirasa feltételezi tehdt, hogy a felsz6lalonak kell kitaldlnia, a felszélalds {igyében
mely iddpontban torténik a hatdrozat meghozatala.

Ezen érvnek ugyancsak nem lehet helyt adni. Ugyanis a felsz6laldsi osztaly
hatarozatdbél egyéltaldban nem kovetkezik az, hogy az OHIM megkévetelné az
oltalom megtjitisdnak folyamatos bizonyitdsat erre irdnyulé kérelem hidnyaban.
Ilyen kételezettség nem kovetkezik a felperes és az OHIM altal benyujtott eljarasi
iratokbdl sem. Hiszen az OHIM felszolaldsra vonatkozé irdnymutatasai kifejezetten
ezzel ellentétes megallapitdst tartalmaznak, miszerint ,az elbirdlénak fel kell
szélitania a felsz6lalot, hogy nytjtsa be a védjegyoltalom megtjitdsanak bizonyité-
kat”.
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Az 6tddik érvvel kapcsolatban, mely szerint az OHIM azon jogdnak elismerése, hogy
a kordbbi védjegy oltalménak megujitasaval kapcsolatban tajékoztatist kérhet,
ellentétes a visszamengleges hataly tilalmaval, pontositani kell, hogy a beavatkozé az
Els6foki Birdsdg irdsbeli kérdésére adott valaszaban elismerte, hogy valaszanak
18. pontjdban tévesen tiintette fel azt, hogy a korabbi védjegy a felszélaldsi
osztdlynak benyujtott dokumentacié alapjan 2003. julius 27-ig érvényes, mivel a
helyes datum valgjéban 2000. jilius 27.

Fentiek fényében az Elséfoku Birésig megllapitja, hogy a fellebbezési tanacs tévesen
itélte egyrészt uigy, hogy a kordbbi védjegy érvényességének a felszolaldsi osztaly
hatdrozathozatalit megel6z6en végbement lejartdt nem lehet tekintetbe venni,
masrészt hogy a felszélaldsi osztdlynak nincs joga tdjékoztatdst kérni a korabbi
védjegy oltalménak a bizonyitékok eredeti benyujtasat kovetden tortént meg-
ujitdsdval kapcsolatban. Ezzel a fellebbezési tanacs a 40/94 rendelet és a végrehajtdsi
rendelet viszonylagos kizdré okok értékelésére és felszélalasi eljdrdsra vonatkozé
rendelkezéseit az ezek alapjat képezé elvekkel ellentétesen értelmezte, és megsértette
kilondsen a 40/94 rendelet 76. cikkét, valamint a végrehajtasi rendelet 20. szabalyat.

Kovetkezésképpen a felperes egyetlen jogalapjanak helyt kell adni, és a megtamadott
hatérozatot hatdlyon kiviil kell helyezni.

A koltségekrél

Az eljdrdsi szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfoku Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM
pervesztes lett, lévén a megtdmadott hatdrozatot részben hatdlyon kiviil kell
helyezni, a felperes kérelmének megfeleléen 6t ez utébbi koltségeinek viselésére kell
kotelezni. Mivel a beavatkozé pervesztes lett, maga viseli sajat koltségeit.
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A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (harmadik tanécs)

a kovetkez6képpen hatarozott:

1) Az Elséfokt Birésag hatdlyon kiviil helyezi a Belsé Piaci Harmonizacids
Hivatal (védjegyek és formatervezési mintik) (OHIM) els6 fellebbezési
tanacsanak 2004, marcius 23-i hatarozatat (R 486/2003-1. sz. iigy).

2) Az OHIM maga viseli sajat koltségeit és a felperes részérdl felmeriilt
koltségeket.

3) A beavatkozé maga viseli sajat koltségeit.

Jaeger Tiili Czicz

Kihirdetve Luxembourgban, a 2006. szeptember 13-i nyilvénos iilésen.

E. Coulon M. Jaeger

hivatalvezetd elnék
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