IMAGINATION TECHNOLOGIES KONTRA OHIM
A BIROSAG ITELETE (6t6dik tandcs)
2009. junius 11.*

A C-542/07. P. sz. tigyben,

az Imagination Technologies Ltd (székhelye: Kings Langley, Hertfordshire [Egyesiilt
Kirélysdg], képviseli: M. Edenborough barrister, P. Brownlow és N. Jenkins solicitors
megbizottjaként)

fellebbezdnek

a Bir6siag alapokmdénydnak 56. cikke alapjan 2007. november 30-dn benyujtott
fellebbezése targyaban,

a masik fél az eljarasban:

a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)

(OHIM) (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti mindségben),

alperes az elséfoka eljardsban,

* Az eljéras nyelve: angol.
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A BIROSAG (6todik tanécs),

tagjai: M. Ilesi¢ tandcselnok, A. Tizzano és J.-J. Kasel (el6add) birdk,

fétanacsnok: Y. Bot,
hivatalvezetd: M. Ferreira f6tanécsos,

tekintettel az frasbeli szakaszra és a 2009. februdr 12-i targyaldsra,

tekintettel a fétanacsnok meghallgatdsat kovetéen hozott hatdrozatra, miszerint az igy
elbiralasara a fétanacsnok inditvanya nélkil kertl sor,

meghozta a kovetkezd

itéletet

Fellebbezésével az Imagination Technologies Ltd (a tovabbiakban: Imagination
Technologies) az Eurépai Kozosségek Els6foka Birésiga T-461/04. sz., Imagination
Technologies kontra OHIM (PURE DIGITAL) {igyben 2007. szeptember 20-an hozott
azon itéletének (a tovabbiakban: megtdmadott itélet) hatdlyon kiviil helyezését kéri,
amellyel az Els6foku Birdsag elutasitotta a fellebbezének a Belsé Piaci Harmonizacios
Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM) mdsodik fellebbezési tandcsa
2004. szeptember 16-i azon hatdrozatinak (a tovdbbiakban: vitatott hatdrozat) hatélyon
kiviil helyezése iranti keresetét, amellyel az — azzal az indokkal, hogy a széban forgd
védjegy a kozosségi védjegyrdl szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendelet
(HL 1994. L 11,, 1. o.; magyar nyelv(i kiilonkiadés 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) 7. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében ,leiré jellegli és megkiilonboztetd
képességgel egyaltaldn nem rendelkezik”, és az elSterjesztett bizonyitékokra vald
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figyelemmel az emlitett cikk (3) bekezdése nem alkalmazhat6 — megtagadta a PURE
DIGITAL szémegjelolés kozosségi védjegyként torténd lajstromozésat.

Jogi hattér

A 40/94 rendeletet hatdlyon kivill helyezte a 2009. dprilis 13-an hatalybalépett,
a kozosségi védjegyrdl szolé (egységes szerkezetbe foglalt), 2009. februdr 26-i
207/2009/EK tanécsi rendelet (HL L 78., 1. 0.). Ugyanakkor, figyelemmel a tényallas
idépontjéra, az alapeljarasbeli jogvitdra tovabbra is a 40/94 rendelet az irdnyado.

A 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a megjelolés nem részestilhet
védjegyoltalomban, ha:

o]

b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

c) kizdrdlag olyan jelekbdl vagy adatokbdl 4ll, amelyeket a forgalomban az dru vagy
a szolgiltatds fajtdja, mindsége, mennyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi
szarmazasa, el6allitasi vagy teljesitési ideje, illetve egyéb jellemzdje feltiintetésére
hasznalhatnak;
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Ugyanezen 7. cikk (3) bekezdése értelmében ,[a]z (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése
alapjan a megjel6lés nincs kizdrva a védjegyoltalombdl, ha az drujegyzékben szerepld
aruk, illetve szolgaltatasok tekintetében hasznalata révén megszerezte a megkiilonboz-
tet6 képességet”.

A 40/94 rendelet 9. cikkének (3) bekezdése a kovetkezéképpen rendelkezik:

»(3) A kozosségi védjegyoltalombdl eredd jogok alapjan harmadik felekkel szemben
a védjegy lajstromozasa meghirdetésének napjatdl lehet fellépni. Megfelel6 Osszegli
kartérités kérheté azonban a kozosségi védjegybejelentés meghirdetését kovetd olyan
cselekmények miatt, amelyekkel szemben a lajstromozds meghirdetését kovetSen
a meghirdetés folytin fel lehetne lépni. Az tgyben eljaré birdsig a lajstromozas
meghirdetéséig az iigy érdemében nem hatdrozhat”.

Az emlitett rendelet , Feltétlen torlési okok” cimi 51. cikkének (1) és (2) bekezdése gy
rendelkezik, hogy:

»(1) A kozosségi védjegyet [...] torolni kell, ha:
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b) a megjelolést rosszhiszemten jelentették be lajstromozasra.

(2) Ha a kozosségi védjegy lajstromozasara a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy
d) albekezdésében foglalt rendelkezések megsértésével keriilt sor, a védjegy nem
torolhetS, ha a megjelolés az arujegyzékben szerepld arukkal vagy szolgaltatdsokkal
kapcsolatban a védjegyként torténd lajstromozast kovetben folytatott haszndlata révén
megszerezte a megkiilonboztets képességet.”

A jogvita alapjat képezd tényallas

2001. oktdéber 1-jén az Imagination Technologies a 40/94 rendelet alapjan kozosségi
védjegybejelentési kérelmet nyujtott be az OHIM-hoz.

A lajstromoztatni kivant védjegy a ,PURE DIGITAL” szdmegjelolés volt.
A lajstromozist a védjegyekkel ellaithaté termékek és szolgiltatisok nemzetkozi
osztalyozdsira vonatkozo, feliilvizsgdlt és modositott, 1957. janius 15-i Nizzai
Megéllapodas szerinti 9. és 38. osztdlyba tartozé druk és szolgéltatasok tekintetében
kérelmezték, az alabbi drujegyzékkel:

— 9. osztly: ,elektromos és elektronikus késziilékek multimédids szoérakoztatod-
elektronikai rendszerekkel valé haszndlatra; telepitéshez sziikséges késziilékek
hang-, kép- és digitdlis informadcidk vételére, rogzitésére és lejatszasara; digita-
lisvide6-adapterek és interaktivvide6-adapterek szdmitégépekhez, videokésziilé-
kekhez, szamitégéphardverekhez és szoftverekhez valé haszndlatra, szoftverek
multimédia alkalmazdsokhoz és grafikus alkalmazdsokhoz valé hasznalatra;
hangszérdk, erdsiték, dekdderek, DVD-rendszerek és digitalisradié-rendszerek;
laptopok, PDA-k (zsebszdmitégépek) és kommunikdcids eszkozok; kartydk,
hangkartyak, magneskazettas adathordozok; magnesszalagok, lemezek, kazettdk
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és mds, adat-, hang- és képrogzitésre szolgdl6é adathordozdk; beépitett szérakoz-
taté-rendszerek, jelen esetben barmely beépitett lejatszérendszeren miikodd
beépitett navigacids eszkozok, beépitett radiok és videdk; tartozékok, felszerelések
és alkatrészek barmely el6bb emlitett termékhez”;

- 38. osztaly: , Tavkozlés, szamitégépes programok, szamitdgépes és videojatékok
és -programok; elektronikus levelez8szolgaltatds (e-mail), informatikai adatbézi-
sokhoz és az internethez val6 hozzaférés biztositasa”.

2003. december 12-i hatdrozataval az OHIM elbiraléja elutasitotta a védjegybejelentési
kérelmet, azzal az indokkal, hogy a széban forgé védjegy a 40/94 rendelet 7. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében leird jellegli, és megkiilonboztetd
képességgel egyéltalin nem rendelkezik. Az Imagination Technologies altal elGter-
jesztett bizonyitékokra val6 figyelemmel az elbiralé6 megéllapitotta, hogy ugyanezen
cikk (3) bekezdése nem alkalmazhatd.

2004-. janudr 29-én az Imagination Technologies fellebbezést nytjtott be az OHIM-nél
az emlitett hatdrozattal szemben. Vitatott hatdrozatdval az OHIM mésodik fellebbezési
tandcsa elutasitotta a fellebbezést, megerdsitve ezzel a bejelentett védjegy lajstromo-
zdsanak megtagadasat.
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Az Elsofoku Birdsag eldtti eljaras és a megtamadott itélet

Az Els6foktt Birdsdg hivataldhoz 2004. december 1-jén benydjtott keresetében
az Imagination Technologies a vitatott hatarozat hatdlyon kiviil helyezését kérte.

Keresetének aldtamasztisaként a fellebbezé a kovetkezé harom jogalapra hivatkozott:

els6ként a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjanak a megsértésére,
mivel szerinte a fellebbezési tandcs tévesen vélte Uigy, hogy a megjelolés egyaltalan
nem rendelkezik 6nmagéban vett megkiilonboztet6 képességgel;

mdsodikként a 40/94 rendelet 38. cikke (2) bekezdésének megsértésére, mivel
szerinte a fellebbezési tandcs nem vette figyelembe az e rendelkezésben emlitett
lemond¢ nyilatkozat megtételére vonatkozo lehetéséget; és

harmadikként a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértésére, mivel
szerinte a fellebbezési tandcsnak el kellett volna ismernie, hogy a védjegy
a fellebbezd dltal folytatott hasznilata révén megszerezte a megkiilonboztetd
képességet.

Az Els6foku Birésag, miutdn mint megalapozatlant, elutasitotta az elsé két jogalapot,
hatarozott a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésére vonatkozé érvekrdl, féként az arra
alapitott érvrél, hogy nem vették figyelembe a hasznédlatra vonatkoz6 azon
bizonyitékokat, amelyek a védjegybejelentést kovetd idészakra vonatkoztak.
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E tekintetben — a megtdmadott itélet 77. pontjdban — hivatkozva édllandé itélkezési
gyakorlatara (lasd az Els6foku Birdsag T-247/01. sz., eCopy kontra OHIM [ECOPY]
tigyben 2002. december 12-én hozott itéletének [EBHT 2002., II-5301. 0.] 36. pontjat;
T-8/03. sz., El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci [EMILIO PUCCI] iigyben 2004-.
december 13-4n hozott itéletének [EBHT 2004, II-4297. 0.] 71. és 72. pontjat, valamint
T-262/04. sz., BIC kontra OHIM [tlizkdves ongyujté formdja] tigyben 2005.
december 15-én hozott itéletének [EBHT 2005., II-5959. 0.] 66. pontjit), az Els6fokd
Birdsag el6szor is emlékeztetett arra, hogy a védjegy megkiilonboztet képességének
haszndlat révén torténé megszerzésének az adott védjegyre vonatkozé védjegybeje-
lentés benyujtasat megel6z6en kell megtorténnie.

Az Els6foku Birdsag szerint ez az egyediili olyan értelmezés, amely 9sszeegyeztethetd
a kozosségi védjegyek lajstromozasa terén a feltétlen és viszonylagos kizdré okok
rendszerének logikajaval, amelynek értelmében a védjegybejelentés id6pontja hatéroz-
za meg valamely védjegy masik védjegyhez viszonyitott els6bbségét. Ezzel az értelme-
zéssel az is elkeriilhetd, hogy a védjegybejelentd a lajstromozasi eljaras elhizéddsabdl
jogtalan elényre tehessen szert annak bizonyitdsakor, hogy védjegye a bejelentést
kovetb haszndlat révén megszerezte a megkiilonboztetd képességet.

Az Els6foku Birdsag ezt kovetéen a megtdmadott itélet 78. pontjdban elutasitotta
a fellebbez6nek a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésére alapitott érvét, pontositva
azt, hogy az emlitett rendelkezés a védjegyjogosult jogos bizalma és a lajstromozas ta
eltelt id6tartam sordn eszkozolt raforditdsok miatt indokolt, viszont egy egyszeri
védjegybejelentés esetén semmiféle bizalomvédelemrsl nem beszélhetiink. Kovetke-
zésképpen nem lett volna szabad figyelembe venni a védjegybejelentés benyujtasat
kovetben folytatott esetleges védjegyhaszndlatot.

Végezetiil, a megtamadott itélet 79. pontjaban, az Els6foku Birdsag ugy itélte meg, hogy
a bizonyitékok olyan idészakra vonatkoznak, amely a védjegyhaszndlatot illetéen nem
alkalmas a védjegybejelentés benyujtdsa idépontjaban fenndll6 tényekkel kapcsolatos
kovetkeztetések levonasara (lasd analégiaként a Birdsag C-259/02. sz. La Mer
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Technology tigyben 2004. janudr 27-én hozott végzésének [EBHT 2004., I-1159. o.]
31. pontjat, és C-192/03. P. sz., Alcon kontra OHIM tigyben 2004. oktéber 5-én hozott
végzésének [EBHT 2004., I-8993. 0.] 41. pontjat).

Az Elséfoku Birésag ezért, mint megalapozatlant, a harmadik jogalapot is elutasitotta.

Igy az Elséfokt Birésag a keresetet teljes egészében elutasitotta.

A Birosag elotti eljaras

A fellebbezé fellebbezésében azt kéri, hogy a Birdsag:

— helyezze hatalyon kiviil a megtamadott itéletet;

- rendelkezzen a jelen fellebbezési eljarassal és az Els6foka Birdsag el6tti eljardssal
kapcsolatban felmeriilt koltségeinek megtéritésérol.
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Az OHIM azt kéri, hogy a Birésag:

- teljes egészében utasitsa el a fellebbezést;

- afellebbezét kotelezze a koltségek viselésére.

A fellebbezésrol

A felek érvei

Fellebbezésének aldtdmasztdsaként az Imagination Technologies egyetlen, a 40/94
rendelet 7. cikke (3) bekezdésének Els6foku Birdsag altal tortént megsértésére alapitott
jogalapra hivatkozik, mivel szerinte ez utébbi Ggy itélte meg, hogy valamely bejelentett
védjegynek mér a védjegybejelentés idGpontjit megel6z6en meg kell szereznie
a megkiilonboztetd képességet.

Az Imagination Technologies azon az alldsponton van, hogy a megkdvetelt megkii-
16nboztetd képességnek nem sziikségszertien a védjegybejelentés idépontjat megels-
z6en kell fenndllnia, hanem azt a lajstromozasi eljards alatt is meg lehet szerezni,
mindaddig, amig az emlitett megkiilonboztetd képesség targydban hozott hatdrozatot
meghozzak, vagyis addig az idépontig, amikor az OHIM dont abban a kérdésben, hogy
feltétlen kizar6 okok akadélyozzik-e a védjegy lajstromozasat.

I-4948



24

25

26

27

28

IMAGINATION TECHNOLOGIES KONTRA OHIM

El6szor is, az Imagination Technologies Ggy véli, hogy a feltétlen és viszonylagos kizaré
okok ,rendszerének logikdja”, amelyre az Elséfokd Birdsag a megtamadott itélet
77. pontjdban tdamaszkodott, mar egy olyan helyzetet ismer el, amely ahhoz
hasonlithatd, mint amelyre a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének dltala
megerdsitett értelmezése is vezet.

A fellebbez§ szerint ugyanis a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelGen,
amikor az elsé védjegyet az e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontja
ellenére jelentik be, annak lajstromozasa akkor sem vonhat6é késébb kétségbe, ha
a védjegy id6kozben szerezte meg a megkiilonboztetd képességet. Ezen elsé
lajstromozas tehat akadalyat képezné egy késébbi védjegybejelentésnek, annak ellenére,
hogy az elsé védjegy nem rendelkezett megkiilonboztet6 képességgel a mdsodik
védjegybejelentés idépontjaban.

A 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének Osszefiiggésében a védjegy megkiilon-
boztetd képességének értékelését tehat lajstromozast kovetSen is el lehetett volna
végezni. A fellebbezd szerint ezzel szemben nincs el6irva, hogy a védjegy hasznalata is e
lajstromozast kovetSen kell torténjen. Ennélfogva a védjegy megszerezhette megkii-
16nboztetd képességét a lajstromozasi eljaras alatt is. Ha a 40/94 rendelet 51. cikkének
(2) bekezdése lehet6vé teszi a védjegy megkiillonboztetd képességének a védjegybeje-
lentés benyijtasat kovetGen folytatott hasznédlata révén torténd megszerzésének
bizonyitasat, akkor ugyanezen érvelést kell alkalmazni az emlitett rendelet 7. cikkének
(3) bekezdésére is.

A fellebbezé ezenfeliil gy véli, hogy az Els6foku Birdsag altal a megtamadott itélet
78. pontjaban hivatkozott, és a 40/94 rendelet 51. cikkének (2) bekezdése kapcsin
végzett elemzésben emlitett bizalomvédelemmel kapcsolatos megallapitast médositani
kell, amiatt a tény miatt, hogy valamely tévedésbél lajstromozott védjegy jogosultja
tokéletesen tisztiban van azzal, hogy védjegyének oltalma sériilékeny.

Masfeldl, a fellebbezd allaspontja szerint a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdése sz6
szerinti értelmezésének — amely szerint ,az drujegyzékben szerepld [a rendelet sz6
szerinti forditisa magyarul ez lenne: (azon aruk és szolgéltatdsok tekintetében,
amelyekre nézve) a védjegybejelentést teszik]” kifejezés kizérdlag a védjegybejelentés
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idépontjdra utal — nincs értelme, hiszen az nem veszi figyelembe azokat az eseményeket,
amelyek ezt kovetéen is bekovetkezhetnek, példaul az drujegyzék moddositisat vagy
a védjegybejelentés visszavondsat.

A fellebbezd emellett a 40/94 rendelet 9. cikkének (3) bekezdését szeretné
érvényesiteni, mivel az teljes mértékben megfelelne az 6 dlldspontjanak a védjegy
megkiillonboztetd Lképességének értékelése szempontjabdl figyelembe veendd
idéponttal kapcsolatban. Ha ugyanis az a hatdrnap az a nap, amelyen az OHIM
a megkiilonboztetd képesség targydban hatdroz, akkor az emlitett 9. cikk (3) bekezdé-
sének megfeleléen csak akkor lehetne ,megfelelé Osszegli kartéritést” megitélni
a ,k0z0sségi védjegybejelentés meghirdetését kovetd cselekmények miatt”, ha a védjegy
valéban megkiilonboztetésre alkalmas.

Végill a fellebbezd arra az itélkezési gyakorlatbeli elvre hivatkozik, amelynek
értelmében figyelembe kell venni a birdsagi eljards megindulasat kovetéen felmeriilt
relevans tényezdket is. Igy a Birdsagnak figyelembe kellett volna vennie azokat
a tényeket is, amelyek a védjegybitorlasi kereset benyujtasa és az e keresetre vonatkozé
hatdrozat meghozatala kozott kovetkeztek be (a C-145/05. sz. Levi Strauss-iigyben
2006. aprilis 27-én hozott itélet [EBHT 2006., I-3703. 0.] 37. pontja).

Egyébként az Els6fokd Birdsag gy itélte meg, hogy a felszélalds benyujtasat kovetéen
a hatdrozat meghozatala napjig felmeriilt tényezéket figyelembe kell venni (az
Elséfoka Birésag T-191/04. sz., MIP Metro kontra OHIM — Tesco Stores [METRO]
tigyben 2006. szeptember 13-4n hozott itéletének [EBHT 2006., [1-2855. 0.] 46. pontja).

Az OHIM ezzel ellentétben tgy véli, hogy a vitatott hatdrozat a 40/94 rendelet
7. cikkének (3) bekezdését megfelelGen alkalmazza.
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Egyrészt a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének, és kiilonosen ,az arujegyzékben
szerepld [a rendelet sz6 szerinti forditdsa magyarul ez lenne: (azon aruk és szolgélta-
tasok tekintetében, amelyekre nézve) a védjegybejelentést teszik]” kifejezésnek a szé
szerinti értelmezését erdsiti meg azon értelmezés is, miszerint a védjegynek
a megkovetelt megkiilonboztetd képességet a védjegybejelentés idSpontja elstt kell
elérnie.

Masrészt, a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének teleologikus értelmezése,
a feltétlen és viszonylagos kizéré okok ,rendszerének logikdjara” valé tekintettel, tiltja,
hogy elfogadhatdk legyenek a védjegy megkiilonboztetd képességének a védjegybeje-
lentést kovetSen tortént megszerzésére vonatkozd bizonyitékok, mivel ez azzal
a veszéllyel jarna, hogy mesterségesen kiterjesztené a védjegyjogosult kizardlagos
jogat, és arra 6sztonozné a bejelentéket, hogy a megkiilonboztetésre alkalmatlan
védjegyek tekintetében a lehetd leggyorsabban benyujtsak bejelentési kérelmeiket,
kizarélag abbdl a célbdl, hogy a széban forgd megjelolések tekintetében els6bbséget
szerezzenek.

Bér a 40/94 rendelet altal felallitott oltalmi rendszer a rendelet 7. cikke (3) bekezdésének
megfeleléen kivételt enged azon f@szabdaly alol, miszerint csak a rendelet elSirdsainak
megfelel6 megjel6lések részesiilhetnek kozosségi védjegyként oltalomban, ez épp azon
hasznalat miatt van igy, amelyet mar az oltalmi id6 kezdetét megel6zben is folytattak.

A bizalomvédelem allitélagos sériilékenységét illetben az OHIM ugy véli, hogy
a fellebbez6 érve megalapozatlan, hiszen ez utébbi nem tdmaszkodhat a bizalomvé-
delem elvére azt illetéen, hogy védjegyét lajstromozzak. Az OHIM szerint, ha minden
védjegybejelentd tudatiban lenne bejelentési kérelme sériilékenységének, akkor Sket
mind rosszhiszemiieknek kellene mindsiteni, a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontja pedig értelmét vesztené. A ,bizalomvédelem” kifejezés gy értendd,
hogy a védjegy lajstromozésaval a jogosult tekintetében egy kizarélagos jogra vonatkozé
jogi vélelem keletkezik.
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Az OHIM ezenkivil arra hivatkozik, hogy a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése
és 51. cikkének (2) bekezdése targyukat tekintve és jogilag annyira eltérnek egymastdl,
hogy esetiikben nem lehet analégidval érvelni. Ez anndl is inkdbb igaz, mert e
rendelkezéseket — mint valamely feltétlen kizaré okba iitk6z6 megjeldlés lajstromo-
zdsanak megtagadasa elve aldli kivételeket — szigortan kell értelmezni. Egyébirant
magdanak a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megléte is azt bizonyitja, hogy
a kozosségi jogalkotd kizardlag az ott szerepldé esetben szdndékozott jelentGséget
tulajdonitani a lajstromozast kovetéen megszerzett megkiilonboztetd képességnek.

A 40/94 rendeletnek a védjegybejelentés meghirdetését kovetben kérhetd kartéritésre
vonatkoz6 9. cikkének (3) bekezdését illetéen az OHIM azon az dlldsponton van, hogy e
rendelkezés nem érinti a jogosultnak a védjegye els6bbségébdl eredGen keletkezd jogait.

Az OHIM mindenesetre azt éllitja, hogy a fellebbez6 érvelését kovetve fenndllna
az a veszély, hogy séril az eljardsgazdasigossig és a jogbiztonsag elve, mivel igy
a bejelentdk szisztematikusan afelé hajlandnak, hogy bejelentésiik meghosszabbitasat
kérjék, ami a vizsgélati szakasz elhtiz6ddsdhoz vezetne, megnévelné a kozigazgatasi
koltségeket, és azzal a fokozott veszéllyel jarna, hogy harmadik felek a mar folyamatban
1év6 lajstromozési eljardsok targyit képezé megjelolésekkel azonos megjelolések
tekintetében nyujtananak be bejelentéseket.

Végiil, a fellebbez6 éltal idézett itéleteket illetéen az OHIM pontositja, hogy azok olyan
tigyekben sziilettek, amelyek targya valamely kordbbi jog érvényességének a védjegy-
lajstromozast kovetéen bekovetkezett tények miatti fenntartdsanak sziikségessége volt,
és igy azokbdl a jelen tigyre vonatkoz6an semmiféle kovetkeztetést nem lehet levonni.

I-4952



41

42

43

45

IMAGINATION TECHNOLOGIES KONTRA OHIM

A Birdsdg dlldspontja

Annak érdekében, hogy a fellebbezé dltal fellebbezése keretében felhozott jogalap
targyaban hatarozni lehessen, emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 7. cikkének
(3) bekezdésének megfelelden ,az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapjin
a megjelolés nincs kizarva a védjegyoltalombdl, ha az drujegyzékben szerepld aruk,
illetve szolgéltatasok tekintetében haszndlata révén megszerezte a megkiilonboztetd
képességet”.

E rendelkezés szovegébdl, és még inkdbb ,a megjelolés [...] haszndlata révén
megszerezte” kifejezésben szereplé mutiltidejl ige hasznalatabdl eleve az kovetkezik,
hogy a védjegynek a védjegybejelentés benyujtasaig kell megszereznie — az azt megel 6z6
hasznalat révén — a megkiilonboztetd képességet.

Hangstlyozni kell, hogy e megéllapitist, amely egyébként a francia nyelv( véltozatra
vonatkozik, a tobbi nyelvi valtozat — mint példaul tobbek kozott az angol, a német,
az olasz és a holland — is megerdsiti.

Egyébirant, a témakorre vonatkozé itélkezési gyakorlat fejlédése egyértelmtien azt
tukrozi, hogy a kozosségi jogalkoté szandéka az volt, hogy kizérdlag azoknak
a megjeloléseknek biztositsa a kozosségi védjegyoltalmat, amelyek megkiilonboztetd
képességiiket mar a védjegybejelentést megel6z6 hasznalat révén megszerezték.

Ugyanis a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése lényegét tekintve azonos a 2008.
november 28-dn hatalybalépett, a védjegyekre vonatkozé tagillami jogszabalyok
kozelitésérdl szold, 2008. oktdber 22-i 2008/95/EK eurdpai parlamenti és tanécsi
iranyelv (kodifikalt valtozat) (HL L 299., 25. o.) altal hatdlyon kivil helyezett,
a védjegyekre vonatkozo tagillami jogszabdlyok kozelitésérél szOlo, 1988.
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december 21-i 89/104/EGK els6 tanécsi irdnyelv (HL 1989. L 40, 1. o.; magyar nyelvi
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.; a tovabbiakban: 89/104 irdnyelv) 3. cikkének
(3) bekezdésével.

A 89/104 irdnyelv 3. cikkének (3) bekezdése a kovetkez6képpen szdl:

»Az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapjan a [...] védjegy nem torolhetd, ha
a megjelolés hasznalata révén a bejelentés bejelentési napjiat megel6z6en megszerezte
amegkiillonboztetd képességet. Ezen tilmenden barmelyik tagéllam elirhatja, hogy ezt
a szabadlyt akkor is alkalmazni kell, ha a megjel6lés a megkiilonbozteté képességet
a bejelentés bejelentési napjat vagy a lajstromozas napjat kovetéen szerezte meg.”

E tekintetben a 89/104 irdnyelv negyedik preambulumbekezdése pontositja, hogy
az iranyelv nem érinti a tagallamok arra vonatkozé jogat, hogy tovabbra is oltalomban
részesitsék a haszndlat folytdn megszerzett védjegyeket, e védjegyeket azonban csak
a lajstromozds atjan megszerzett védjegyekhez valé viszonyuk tekintetében veszi
figyelembe.

Mindenesetre, mivel a kozosségi jog a 40/94 rendelet hatélybalépése 6ta, amelynek célja
a kozosségi védjegyrendszer kialakitdsa, nem rendelkezik a tagallamok azzal
kapcsolatos jogardl, hogy e rendelet 7. cikkének (3) bekezdését azokra a védjegyekre
alkalmazzdk, amelyek a megkiilonboztet6 képességet a bejelentést vagy a lajstromozast
kovetSen szerezték meg, ebbdl arra kell kovetkezteni, hogy a kozosségi jogalkoto az e
rendelet 7. cikke (3) bekezdése alapjan biztositott védjegyoltalmat azokra a védjegyekre
akarta korldtozni, amelyek a megkillonbozteté képességiiket a véjdegybejelentést
megel6z6en szerezték meg.
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Mind a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének, mind a 89/104 irdnyelv 3. cikke
(3) bekezdése elsé6 mondatanak sz szerinti értelmezése arra enged kovetkeztetni, hogy
avédjegynek a hasznélata révén megszerzett megkiilonboztetd képességre a védjegybe-
jelentés napjat megel6z8en kell szert tennie.

Lévén, hogy a fellebbezd a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének értelmezését vitatja
az arra valo hivatkozassal, hogy az alapjan nem vehet6k figyelembe a védjegybejelentés
benyujtasit kovetéen esetlegesen felmerillé események, elegendd kiemelni, hogy
érvelése nem tdmasztja ald azt, hogy a védjegybejelentésben szereplé drujegyzék
modositasanak vagy a védjegybejelentés visszavonasinak mennyiben van jelentsége
avédjegy megkiillonboztetd képességének értékelése szempontjabol. Ezt az érvet emiatt
el kell utasitani.

Egyébként, miként azt az Els6fokid Birdsdg a megtdmadott itélet 77. pontjdban helyesen
megéllapitotta, a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének e sz6 szerinti értelmezése
az egyedili olyan értelmezés, amely Osszeegyeztethetd a kozosségi védjegyek
lajstromozdsa terén a feltétlen és viszonylagos kizar6 okok rendszerének logikdjaval,
amelynek értelmében a védjegybejelentés idépontja hatarozza meg valamely védjegy
masik védjegyhez viszonyitott els6bbségét.

Réadasul, a védjegybejelentés id6pontjdban megkiillonboztetd képességgel nem
rendelkezd védjegy, felszolalas vagy torlési kérelem keretében, viszonylagos kizaré ok
alkalmazasara adhat alapot valamely mdas olyan védjeggyel szemben, amelynek
bejelentési napja késébbi, mint az els6 védjegyé. Ez kilondsen olyan esetben
elfogadhatatlan, ha a madasodik védjegy mdr a bejelentésekor megkiillonboztetd
képességgel rendelkezik, mikozben az els6 védjegy még meg sem szerezte e
megkiilonboztetd képességet a hasznalat révén.
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E tekintetben a fellebbez6nek a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésére alapitott azon
érve, miszerint e cikk maér elismeri a védjegybejelentés benyijtasat kovet6 hasznalat
bizonyitasat, nem fogadhat6 el.

Egyrészt ugyanis a 40/94 rendelet 51. cikkének (2) bekezdését, mivel az csupdn egy
kivételt enged az emlitett 51. cikk (1) bekezdésében meghatdrozott feltétlen torlési okok
vonatkozdsdban, szigortan kell értelmezni, és ennélfogva az nem szolgalhat alapul
analogiaként torténé érvelésként az emlitett rendelet 7. cikke (3) bekezdésének
értelmezéséhez.

Masrészt, emlékeztetni kell arra — miként azt a megtamadott itélet 78. pontjaban
az Els6foku Bir6sag is helyesen tette —, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének
indoka a védjegyjogosultnak a védjegy lajstromozasiba vetett bizalmanak védelme,
és a védjegyjogosult e bizalomvédelem alapjan eszkozolhet csak raforditdsokat
a lajstromozas idépontjatdl kezd6dé idészakban. Marpedig megjegyzendd, hogy e
bizalomvédelemre a védjegylajstromozas folyamdn a védjegybejelentéskor nem lehet
hivatkozni.

Ebben az 6sszefiiggésben a fellebbezd azon allitdsa, miszerint célszerii lenne mérsékelni
azt a bizalomvédelmet, amelyre a tévedésbdl lajstromozott védjegy jogosultja
hivatkozhat, amiatt, hogy e jogosultnak tokéletesen tisztaban kell lennie azzal, hogy
védjegyének oltalma sériilékeny, nem meggy6z6. Még ha feltételezziik is, hogy minden
egyes tévedésbdl lajstromozott védjegy jogosultja rosszhiszemiinek tekintendd, a 40/94
rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjat, amely a bejelent6 rosszhiszemiiségét
feltétlen torlési oknak tekinti, minden ott emlitett, tévedésbdl tortént védjegylajstro-
mozds esetében alkalmazni kellene, igy pedig az emlitett cikk (2) bekezdése teljesen
értelmét vesztené.
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Ami a fellebbez6 azon dllitasét illeti, hogy a védjegy megkiilonboztets képességének
a kizaré okok vizsgdlatinak idépontjaban torténé értékelése tokéletesen ossze-
egyeztetheté a 40/94 rendelet 9. cikke (3) bekezdésének értelmezésével, elegendd
kiemelni, hogy az emlitett cikk, azon kiviil, hogy szintén megfelel azon értelmezésnek,
amely szerint a megkiilonboztetd képességet a védjegybejelentést megel6z6en kell
megszerezni, az esetlegesen, harmadik felekkel szemben, a védjegy meghirdetését
kovetben, azonban a védjegy lajstromozasit megel6zéen tortént cselekmények miatt
igényelhet6 kartéritésre vonatkozik. Marpedig a fellebbez6 nem tudta bizonyitani azt,
hogy mennyiben befolyasolhatja a kozosségi védjegyoltalom harmadik felekkel

szembeni fellépésének kérdése a védjegynek a bejelentés idGpontjdban meglévd
megkiilonboztetd képességének kérdését.

Ami a fellebbezé altal allaspontjanak alatdmasztisaként hivatkozott itéleteket illeti,
megjegyzendd, hogy egyrészt a fent hivatkozott Levi Strauss tigyben a Birésag a jogosult
magatartasanak valamely szabdlyszertien megszerzett védjegy oltalmdnak terjedelmére
kihat6 kovetkezményeivel kapcsolatban hozott dontést, masrészt, a fent hivatkozott
MIP Metro kontra OHIM - Tesco Stores (METRO) iigyben az Els6fokd Birdsag ugy
itélte meg, hogy koteles figyelembe venni a felszolalds elSterjesztése és a felszdlalds
targydban hozott hatdrozat kelte kozott bekovetkezett koriilménybeli valtozdsokat.

Megéllapitandd, hogy ezen itéletek nem relevinsak a jelen tigyben felmeriilt kérdésben
valé dontés szempontjabdl, amely gy egy, a védjegybejelentés idSpontjaban
megkiilonboztetd képességgel nem rendelkezd védjegy bejelentési kérelmével kapcso-
latos.

Az el6zbekre tekintettel azt kell megdallapitani, hogy az Els6fokd Birdsig helyesen
dontott ugy, hogy a szdéban forgd védjegynek a védjegybejelentés idSpontjat
megel6zG6en, korabbi hasznélata révén kellett volna megszereznie a megkiilonboztetd
képességet.
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Kovetkezésképpen a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésére alapitott egyetlen
jogalap nem megalapozott, és emiatt a fellebbezést el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabdlyzat 69. cikkének 2. §-a alapjan, amelyet ugyanezen szabdalyzat
118. cikke alapjan a fellebbezési eljardsban is alkalmazni kell, a Bir6sdg a pervesztes felet
kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM kérte
az Imagination Technologies kotelezését, és ez ut6bbi pervesztes lett, ezért 6t kell
a koltségek viselésére kotelezni.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (6todik tanics) a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A Birdsag a fellebbezést elutasitja.

2) Az Imagination Technologies Ltd-t kotelezi a koltségek viselésére.

Alairasok
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