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A TORVENYSZEK ITELETE (mésodik tandcs)

2014. december 9.*
»K0z0sségi védjegy — Megszlinésmegallapitasi eljardas — Az ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive
Yndustry kozosségi abras védjegy — A megszilinés megallapitdsa iranti kérelem elfogadhatésiga”
A T-307/13. sz. tigyben,

a Capella EOOD (székhelye: Szoéfia [Bulgaria], képviselik: kezdetben M. Holtorf, késébb A. Theis és
F. Henkel iigyvédek)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) (képviseli:
kezdetben G. Schneider, késébb J. Crespo Carrillo, meghatalmazotti minéségben)

alperes ellen,
a masik fél az OHIM fellebbezési tanacsa el6tti eljarasban, beavatkozé a Torvényszék elé6tti eljarasban:

az Oribay Mirror Buttons, SL (székhelye: San Sebastian [Spanyolorszag], képviseli: A. Veldzquez
Ibanez tgyvéd),

az OHIM negyedik fellebbezési tandcsanak a Capella EOOD és az Oribay Mirror Buttons, SL kozotti
megsziinésmegallapitasi  eljardssal ~ kapcsolatban  2013. madrcius 22-én  hozott hatdrozata
(R 164/2012-4. sz. tigy) ellen benyujtott keresete targyaban,

A TORVENYSZEK (masodik tanécs),
tagjai: M. E. Martins Ribeiro elnok, S. Gervasoni és L. Madise (el6add) birak,
hivatalvezet6: E. Coulon,
tekintettel a Torvényszék Hivatalahoz 2013. junius 4-én benyujtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak a Torvényszék Hivatalahoz 2013. november 19-én benydjtott ellenkérelmére,

tekintettel a beavatkozénak a Torvényszék Hivataldhoz 2013. november 25-én benyujtott
ellenkérelmére,

tekintettel arra, hogy a felek az irasbeli szakasz lezarasardl valé értesitést koveté egy honapos hataridén
belill nem kérték targyalds megtartasit, valamint az el6adé bird jelentése és a Torvényszék eljarasi
szabdlyzatanak 135a. cikke alapjan a Torvényszék altal hozott azon hatdrozatra, miszerint a kereset
elbiralasara a szébeli szakasz mell6zésével keriil sor,

* Az eljaras nyelve: spanyol.
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meghozta a kovetkezd

itéletet

A jogvita elé6zményei

2005. junius 22-én a beavatkozé, az Oribay Mirror Buttons SL javara a kozosségi védjegyrdl szolo,
1993. december 20-i 40/94/EK mddositott tanacsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o magyar nyelvi
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) (helyébe 1épett a kozosségi védjegyrdl szold, 2009. februar 26-i
207/2009/EK tandcsi rendelet [HL L 78., 1. o.]) alapjan a Belsé Piaci Harmoniziciés Hivatalndl
(védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM) 3611282. szdmon lajstromoztak az alabbi abras védjegyet
(a tovabbiakban: vitatott védjegy):

ORIBAY

CRIginal Buttons for Automotive Yoduostry

A vitatott védjegyet a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatisok nemzetkozi osztilyozasara
vonatkoz¢, feliilvizsgalt és mddositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megallapodas szerinti 12., 37. és
40. osztilyba tartoz6 aruk és szolgdltatasok tekintetében jelentették be lajstromozasra, az egyes
osztalyoknak megfelel$ aldbbi leirassal:

— 12. osztdly: ,Jarmtvek és mds osztalyba nem tartozé jarmii-alkatrészek”;

— 37. osztaly: ,Epitési, javitdsi munkalatok; javitas és karbantarts”;

— 40. osztdly: ,,Anyagmegmunkalasbdl all6 tevékenység”.

2011. januér 11-én a felperes, a Capella EOOD, a vitatott védjegy megszlinésének megallapitdsa iranti
kérelmet terjesztett el6 a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapjan. E
kérelemben a felperes arra hivatkozott, hogy a vitatott védjegyet megszakitas nélkiil 6t éven at nem
hasznaltak ténylegesen az Eurdépai Unidban, egyrészt a 12. osztdlyba tartozé azon aruk némelyike,
masrészt a 37. osztdlyba tartozé azon szolgaltatasok tekintetében, amelyek tekintetében az emlitett
védjegyet lajstromoztik. Azon aruk és szolgiltatasok jegyzéke, amelyekre a megsziinés megallapitasa

iranti kérelem iranyult, a kovetkez6képpen volt megszovegezve:

»12. osztdly — Jarmivek és mds osztilyba nem tartozdé jarmi-alkatrészek, a jarmtvek szélvéddin
taldlhatd tiikorrogzité gombok, ajtészonddk, optikai kapcsolok, titkozok, kameratartok kivételével.

37. osztaly — Javitdsi munkdlatok; javitds és karbantartds.”
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2011. november 23-i hatdrozatival a torlési osztily megallapitotta a vitatott védjegy oltalmdanak
megszlinését az alabbi aruk és szolgéltatasok tekintetében:

— 12. osztdly — ,Jarmtvek és mas osztdlyba nem tartozé jarmii-alkatrészek, a jarmivek ablakiivegein
és sz€lvéddin talalhaté alkatrészek kivételével”

— 37. osztdly — Javitasi munkalatok; javitas és karbantartas.

2012. janudr 23-dn a beavatkozé a 207/2009 rendelet 58—64. cikke alapjan fellebbezést nyujtott be az
OHIM-hoz a torlési osztily hatdrozata ellen.

2013. madrcius 22-i hatdrozatdval (a tovabbiakban: megtimadott hatdrozat) az OHIM negyedik
fellebbezési tandcsa hatdlyon kivill helyezte a torlési osztdly hatdrozatit, a felperes
megszlinésmegallapitasi kérelmét teljes egészében elutasitotta, a felperest pedig kotelezte a koltségek
viselésére. Kozelebbrdl, elészor is, a 12. osztilyba tartozé arukat illetéen a fellebbezési tanacs a
megszlinésmegallapitasi kérelmet elfogadhatatlannak nyilvanitotta, azzal az indokkal, hogy az nem
azon arukra vonatkozott, mint amelyek tekintetében a vitatott védjegyet lajstromoztak. Ennek alapjan
a fellebbezési tanacs ugy vélte, hogy a felperes nem tdmadhat meg egy védjegyet a tényleges haszndlat
hidnya miatt Ggy, hogy ezzel egyidejlileg elismeri, hogy az emlitett védjegyet hasznéltdk. A fellebbezési
tandcs hozzatette, hogy a felperes a megszlinésmegallapitasi kérelmében nem allitott Ossze jegyzéket
azon arukrol és szolgaltatasokrdl, amelyekre a kérelme vonatkozott. Mdsodszor, a fellebbezési tandacs
ugy vélte, hogy tekintettel arra, hogy a megsziinésmegallapitasi kérelem a 12. osztlyba tartozé arukra
vonatkozé részében elfogadhatatlan volt, azt nem lehetett részben elfogadhaténak nyilvanitani a
37. osztilyba tartozé szolgdltatasokat illetéen, amelyek tekintetében a vitatott védjegyet szintén
lajstromoztak.

A felek kereseti kérelmei

A felperes azt kéri, hogy a Torvényszék:

— helyezze hatdlyon kivill a megtamadott hatarozatot;

— éllapitsa meg a vitatott védjegy oltalmdnak megszlinését a 12. osztalyba tartozé aruk (jarmtvek és
mas osztdlyba nem tartozé jarmu-alkatrészek, a jarmtvek ablakiivegein és szélvéddin taldlhaté
alkatrészek kivételével) és a 37. osztilyba tartozé szolgdltatdsok (javitdsi munkalatok; javitds és

karbantartés) tekintetében;

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére, beleértve a fellebbezési tanics el6tti eljards soran
felmeriilt koltségeket is.

Az OHIM azt kéri, hogy a Torvényszék:

— adjon helyt a keresetnek;

— a feleket kotelezze sajat koltségeik viselésére.
A beavatkozé azt kéri, hogy a Torvényszék:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.
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A jogkérdésrol

A felperes mdsodik kereseti kérelmének elfogadhatdsdgdrdl

Masodik kereseti kérelme keretében a felperes azt kéri, hogy a Torvényszék dllapitsa meg a vitatott
védjegy oltalmdnak megszlinését a 12. osztalyba tartozé aruk (jarmtvek és mas osztilyba nem tartozé
jarmu-alkatrészek, a jarmivek ablakiivegein és szélvéddin taldlhaté alkatrészek kivételével) és a
37. osztdlyba tartozd szolgéltatasok (javitdsi munkalatok; javitds és karbantartés) tekintetében. Az ilyen
kérelmet ugy kell tekinteni, mint amely arra iranyul, hogy a Torvényszék utasitsa az OHIM-ot.

Marpedig az dlland6 itélkezési gyakorlat értelmében az OHIM valamely fellebbezési tandcsdnak
hatdrozata ellen az unids birésaghoz benyujtott kereset alapjan indult eljards keretében — a 207/2009
rendelet 65. cikkének (6) bekezdésének megfeleléen — az OHIM-nak meg kell tennie az unids birésag
itéletének végrehajtasahoz sziikséges intézkedéseket. Ennélfogva a Torvényszék nem utasithatja az
OHIM-ot, amelynek kotelessége az unids birdsag itéleteinek rendelkezd részébdl és indokoldsdbol
levonni a kovetkeztetéseket (lasd: 2007. julius 11-i El Corte Inglés kontra OHIM - Bolafios Sabri
[PiraNAM disefio original Juan Bolafios] itélet, T-443/05, EBHT, EU:T:2007:219, 20. pont és az ott
hivatkozott itélkezési gyakorlat).

Igy a felperes arra iranyulé, masodik kereseti kérelme, hogy a Térvényszék utasitsa az OHIM-ot arra,
hogy adjon helyt a vitatott védjegy megsziinésének megallapitdsa iranti kérelemnek, elfogadhatatlan.

Az iigy érdemérdl

Keresetének alatamasztasaként a felperes egyetlen, a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése
a) pontjanak és 56. cikkének, valamint a kozosségi védjegyrdl szolé 40/94/EK tandcsi rendelet
végrehajtasarol szolo, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsagi rendelet (HL 1995. L 303, 1. o;
magyar nyelvli kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 189. o.) 37. szabdlya a) pontjanak iii. alpontjanak
megsértésére alapitott jogalapra hivatkozik. E jogalap két részbdl 4ll.

Ami a jogalap elsé részét illeti, a felperes lényegében azt dllitja, hogy a fellebbezési tanacs a
megsziinésmegallapitasi kérelem elfogadhatatlannak valé mindsitésénél a 12. osztilyba tartozé arukat
illetéen tévesen hivatkozott az arra alapitott indokra, hogy 6 nem éallitott fel jegyzéket azon arukrdl és
szolgéltatasokrol, amelyekre a kérelme vonatkozott. Ami a jogalap madasodik részét illeti, a felperes
lényegében azt réja fel a fellebbezési tandcsnak, hogy az jogi hibat vétett annak megallapitasandl, hogy
a megszlinésmegallapitdsi kérelmet nem lehetett részben elfogadhaténak nyilvanitani a 37. osztilyba
tartozo szolgdltatasokra vonatkozdan.

Az OHIM lényegében arra hivatkozik, hogy ami az elsé részt illeti, a felperes azzal, hogy elismerte,
hogy a védjegyet bizonyos daruk és szolgdltatasok tekintetében hasznaltak, leegyszer(sitette és
megkonnyitette a kozigazgatasi eljaras lefolytatasat. Hozzateszi, hogy az ilyen elismerés ugyan nem
sérti a nemo potest venire contra factum proprium (senki sem jarhat el sajat cselekményével
ellentétesen) altaldnos jogelvét, csupdn a megsziinésmegallapitasi kérelem korlatozasit képezi, amely
kérelem — a 207/2009 rendelet 76.cikkének (1) bekezdése szerint — meghatirozza az OHIM altal
lefolytatand6 vizsgalat kereteit. Igy, bar elismeri, hogy a felperes megsziinésmegallapitasi kérelme
elfogadhaté, az OHIM a jelen kereset elbiralasat illetéen a Torvényszékre hagyatkozik. Ami a masodik
részt illeti, az OHIM ugy véli, hogy a megsziinésmegallapitasi kérelem a 12. osztdlyba tartozé arukra
vonatkoz6 részében elfogadhatd, és igy a jogalap ezen részérdl nem sziikséges hatdrozni.

A beavatkozo vitatja a felperes éltal hivatkozott (egyetlen) jogalap megalapozottsagit. Ezen a cimen
lényegében arra hivatkozik, hogy elészor is, a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjanak és
51. cikke (2) bekezdésének, valamint a 2868/95 rendelet 37. szabélydnak rendelkezéseibdl az kovetkezik,
hogy kizardlag az azon aruk és szolgaltatasok tekintetében valé tényleges haszndlat hidnya vonhatja
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maga utan a lajstromozott védjegy oltalmanak teljes vagy részleges megsziinését, amelyek tekintetében
a védjegyet lajstromoztak. Ennélfogva a védjegyoltalom megsziinésének megallapitasa iranti kérelmet
el6terjeszto fél feladata pontosan megjelolni azokat a lajstromozott drukat és szolgaltatasokat, amelyek
tekintetében a megsz(inés megallapitasat kérik. Marpedig a jelen esetben a 12. osztilyba tartozé arukat
illetéen a felperes nem jelolte meg pontosan azokat a lajstromozott arukat és szolgaltatasokat,
amelyekre a megsziinés megallapitdsa iranti kérelem vonatkozott. Masodszor a beavatkozd azt allitja,
hogy a felperes anélkiil, hogy megsértette volna a nemo potest venire contra factum proprium altalanos
jogelvet, nem kérhette a vitatott védjegy haszndlat hidnya miatti megsziinésének megallapitdsat a
12. osztalyba tartozé arukat illetéen ugy, hogy ezzel egyidejlileg azt allitotta, hogy az ezen osztilyba
tartozo egyes aruk tényleges hasznalat targyat képezték. Harmadszor a beavatkozé ugy véli, hogy 6 a
12. és a 37. osztdlyba tartozé arukat és szolgaltatdsokat illetden elegendd bizonyitékot szolgaltatott a
vitatott védjegy tényleges hasznalatara vonatkozoan.

Eloljaréban emlékeztetni kell arra az itélkezési gyakorlatra, amely szerint az OHIM-ot semmi sem
akaddlyozza abban, hogy csatlakozzon a felperes kérelméhez, vagy hogy a dontéshozatalt a
Torvényszék mérlegelésére bizza, elGterjesztve minden olyan érvet, amelyet a Torvényszék
tajékoztatdsa érdekében megfelelének tart (2004. junius 30-i GE Betz kontra OHIM - Atofina
Chemicals [BIOMATE] itélet, T-107/02, EBHT, EU:T:2004:196, 36. pont; 2005. oktéber 25-i
Peek & Cloppenburg kontra OHIM [Cloppenburg] itélet, T-379/03, EBHT, EU:T:2005:373, 22. pont).
Ugyanakkor az OHIM nem nyujthat be a fellebbezési tanacs hatdrozatdnak hatdlyon kiviil helyezésére
vagy megvaltoztatdsara iranyuld kérelmet a keresetlevélben nem szereplé ponttal kapcsolatban, illetve
nem terjeszthet el6 a keresetlevélben fel nem hozott jogalapot (ldsd ebben az értelemben: 2004.
oktéber 12-i Vedial kontra OHIM itélet, C-106/03. P, EBHT, EU:C:2004:611, 34. pont; a fent
hivatkozott Cloppenburg-itélet, EU:T:2005:373, 22. pont).

A fenti 17. pontban emlitett itélkezési gyakorlatbdl kovetkezGen a jelen esetben meg kell vizsgalni a
megtamadott hatdrozat jogszertségét a keresetlevélben hivatkozott jogalapokra tekintettel, figyelembe

véve az OHIM dltal el6terjesztett érveket is.

Foként a jogalap elsé részét illetéen célszert felidézni a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének
szovegét:

»(1) A hivatalhoz benyujtott kérelem [...] alapjan a kozosségi védjegyoltalom megszlinését kell
megallapitani, ha

a) a jogosult az arujegyzékben szereplé arukkal, illetve szolgéltatdsokkal kapcsolatban a védjegy
tényleges hasznalatat a K6zosségben megszakitas nélkiil 6t éven at elmulasztja [...]”

A 2868/95 rendelet 37. szabalyanak a) pontjanak iii. alpontja a kovetkezéképpen rendelkezik:

»[...] a Hivatalhoz benyujtott, a megszlinés megdallapitdasira vagy a védjegy torlésére iranyuld
kérelemnek tartalmaznia kell

a) azzal a kozosségi védjeggyel kapcsolatban, amely oltalma megszlinésének megallapitisat, vagy
amelynek torlését kérik:

[...]

iii. azoknak az aruknak és szolgaltatasoknak a megjelolését, amelyekkel kapcsolatban az oltalom
megszlinésének megéllapitasat vagy a torlést kérik[.]”

Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint, ha valamely védjegyet az aruk vagy szolgaltatisok olyan

kategdridja tekintetében lajstromoztak, amely eléggé széles ahhoz, hogy azon belil tobb, 6néllénak
tekinthet6 alkategdria is elkiilonithetd, akkor a védjegy tényleges hasznalatanak igazoldsa ezen aruk
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vagy szolgdltatdsok egy része tekintetében a felszdlalasi eljarasban csak arra az alkategdridra vagy
alkategoridkra jelent oltalmat, amelybe vagy amelyekbe azok az aruk és szolgaltatasok tartoznak,
amelyek tekintetében a védjegyet ténylegesen hasznaltik. Ezzel szemben viszont, ha egy védjegyet
olyan pontos és koriilirt médon meghatdrozott aruk vagy szolgéltatasok tekintetében lajstromoztak,
hogy az érintett kategérian beliil nem lehet jelentds felosztast végezni, akkor a védjegy tényleges
hasznalatdnak igazoldsa az emlitett aruk és szolgaltatasok tekintetében sziikségképpen e kategdria
egészére kiterjed a felszolalds szempontjabdl (2005. jualius 14-i Reckitt Benckiser (Espaina) kontra
OHIM - Aladin [ALADIN] itélet, T-126/03, EBHT, EU:T:2005:288, 45. pont; 2007. februar 13-i
Mundipharma kontra OHIM - Altana Pharma [RESPICUR] itélet, T-256/04, EBHT, EU:T:2007:46,
23. pont).

Ugyanis bar a részleges hasznalat fogalmdnak az a szerepe, hogy azok a védjegyek, amelyeket egy adott
arukategoria tekintetében nem hasznalnak, ne legyenek foglaltak, ez nem jarhat azzal a hatassal, hogy
megfossza a korabbi védjegy jogosultjdt az oltalom egészét6l azon daruk tekintetében, amelyek
— anélkill, hogy szorosan véve azonosak lennének azokkal, amelyek tekintetében a tényleges
hasznalatot igazolni tudta — alapvetéen nem térnek el azoktdl, és ugyanabba a csoportba tartoznak,
amely csak oOnkényes moédon oszthaté fel. E tekintetben megjegyzends, hogy a gyakorlatban
kivitelezhetetlen, hogy a védjegyjogosult a lajstromozéssal érintett druk minden egyes elképzelhet6
valtozata  tekintetében bizonyitékot szolgdltasson a  védjegy haszndlatdnak igazoldsara.
Kovetkezésképpen ,az aruk vagy szolgéltatdasok egy részének” fogalma nem terjedhet ki a hasonld druk
vagy szolgaltatisok minden egyes kereskedelmi valtozatara, csak azon arukéra vagy szolgaltatasokéra,
amelyek kellen elkiilonithet6k ahhoz, hogy egységes kategéridkat vagy alkategéridkat képezzenek
(ALADIN-itélet, fenti 21. pont, EU:T:2005:288, 46. pont; RESPICUR-itélet, fenti 21. pont,
EU:T:2007:46, 24. pont).

Egyébként az itélkezési gyakorlatbdl lényegében az kovetkezik, hogy mivel azon védjegy hasznalatét,
amelyen a megsziinésmegallapitasi kérelem alapul, csak a kérelmezd kérésére kell igazolni, ez utébbi
személy feladata annak meghatdrozasa, hogy az igazolds irdnti kérelme mire terjed ki (lasd
analégiaként: RESPICUR-itélet, fenti 21. pont, EU:T:2007:46, 25. pont).

A fenti 21. és 22. pontban emlitett itélkezési gyakorlatbdl az kovetkezik, hogy ha a vitatott védjegyet az
aruk vagy szolgaltatasok olyan kategéridja tekintetében lajstromoztak, amely eléggé széles ahhoz, hogy
azon beliil tobb, ondllénak tekintheté alkategéria is elkiilonithetd, akkor lehetséges, hogy az emlitett
védjegy jogosultia a védjegy tényleges hasznalatat csak ezen aruk vagy szolgaltatisok egy része
tekintetében tudja igazolni, és ebben az esetben a széban forgé védjegy dltal biztositott oltalom csak
arra az alkategéridra vagy alkategéridkra terjed ki, amelybe vagy amelyekbe azok az aruk és
szolgéltatasok tartoznak, amelyek tekintetében a védjegyet ténylegesen hasznaltak.

Ehhez hasonldéan, a fenti 21-23. pontban idézett itélkezési gyakorlatbol az is kovetkezik, hogy ha
— ismét csak — a vitatott védjegyet az aruk vagy szolgdltatisok olyan kategéridja tekintetében
lajstromoztdk, amely eléggé széles ahhoz, hogy azon belil tobb, 6ndllénak tekintheté alkategoria is
elkiilonithet6, a megsziinés megallapitasat kérelmez6 azon félnek, aki ugy véli, hogy a vitatott védjegy
jogosultja a védjegyet ezen aruk és szolgaltatasok egy része tekintetében ténylegesen haszndlta, annak
érdekében, hogy meghatdrozza az emlitett védjegy haszndlatdnak igazoldsa iranti kérelmének
terjedelmét, joga van kizdrnia a megszlinésmegallapitasi kérelmébsl az emlitett arukat és
szolgaltatasokat.

A jelen esetben nem kétséges, hogy a vitatott védjegyet, a 12. osztalyba tartozé drukat illeten
sJarmlvek és mds osztilyba nem tartozd jarmi-alkatrészek” tekintetében lajstromoztik. Az sem
kétséges, hogy megsziinésmegallapitdsi kérelme alapjan a felperes, az ezen osztdlyba tartozé éarukat
illetéen, kérelmének terjedelmét Ggy hatarozta meg, hogy az az aldbbi arukra vonatkozik: ,Jarmiivek és
mds osztdlyba nem tartozé jarmi-alkatrészek, a jarmtvek szélvéddin taldlhaté tiikorrogzité gombok,
ajtoszonddk, optikai kapcsoldk, titkozok, kameratarték kivételével”.

6 ECLLLEU:T:2014:1038



27

28

29

30

31

2014. 12. 09-1 ITELET — T-307/13. SZ. UGY
CAPELLA KONTRA OHIM - ORIBAY MIRROR BUTTONS (ORIBAY)

El6szor is e koriilményekre tekintettel azt kell megéllapitani, hogy megsziinésmegallapitasi kérelme
alapjan, legaldbbis ami a 12. osztidlyba tartozé darukat illeti, a felperes eleinte szé szerint, teljes
egészében datvette az emlitett osztalyba tartozé azon aruk megnevezését, amelyek tekintetében a
vitatott védjegyet lajstromoztdk. A felperes csak késébb szikitette le az emlitett kérelem terjedelmét,
amely a vitatott védjegy tényleges haszndlatinak — jogosultja altal torténdé — igazoldsan alapult, a
»kivételével” megfogalmazassal kizarva az druk egyes alkategoridit, amelyek szerinte egyrészt a szélesebb
»Jarmiivek és mas osztdlyba nem tartozé jarmu-alkatrészek” kategéridjaba tartozhatnak, masrészt pedig
azon belill elkiilonithetdk.

Ennélfogva, mivel a felperes megsziinésmegallapitasi kérelme kifejezetten atveszi a 12. osztalyba tartozé
azon aruk megnevezését, amelyek tekintetében a vitatott védjegyet lajstromoztik, a fellebbezési tandcs
tévesen roja fel a 2868/95 rendelet 37. szabdlya a) pontja iii. alpontjanak rendelkezéseire vald
hivatkozdssal a felperesnek, hogy nem allitott Ossze jegyzéket a 12. osztdlyba tartozé arukat illetéen a
lajstromozott arukrél mint olyanokrdl, amelyekre az emlitett kérelem iranyul.

Ezt kovetGen, a beavatkozé allitdsaval ellentétben, a megsziinésmegallapitasi kérelem hatdlyanak olyan
meghatdrozasa, mint amely a jelen tgy targyat képezi, nem mindsithet6 a 12. osztalyba tartozé azon
aruk jegyzékének ujrafogalmazasinak, amelyek tekintetében a vitatott védjegyet lajstromoztak. Ugyanis,
amint az a fenti 27. pontban megallapitasra keriilt, a felperes eleinte sz6 szerint, teljes egészében atvette
a 12. osztilyba tartozé azon arukategéria megnevezését, amelynek tekintetében a vitatott védjegyet
lajstromoztdk, és csak késébb zart ki megszlinésmegdllapitasi kérelmébsl — amely, ismét csak, a
vitatott védjegy tényleges haszndlatinak a jogosultja daltali igazoldsan alapult — egyes olyan
aru-alkategoridkat, amelyek kapcsan nem vitatta az emlitett haszndlatot. Ezéltal a felperes — miként
ahhoz a fenti 23. pontban idézett itélkezési gyakorlat szerint joga volt —arra szoritkozott, hogy csupan
a vitatott védjegy tényleges hasznalatdnak igazoldsa iranti kérelmének hatalyat hatarozta meg.

Végiil, ellentétben azzal, ami az OHIM fellebbezési tandcsanak megtdmadott hatdrozatdban
megfogalmazott kifogasbdl hallgatélagosan kovetkezik, amint az a fenti 6. pontban szerepel, ha
fellelhet6 azoknak az druknak a leirdsa/megnevezése, mint a jelen esetben is a 12. osztdlyba tartozé
arukat illetéen, amelyek tekintetében a vitatott védjegyet egy adott kategdridra nézve lajstromoztdk,
annak érdekében, hogy kérelmét elfogadhatéonak mindsitsék, nem kovetelhet6 meg a megszlinés
megallapitasat kérelmez6 félt6l, hogy az Gsszes olyan dru- és szolgaltatasi kategoériat jelolje meg, amely
szerinte — bar azon belil 6nélléan elkiilonithet6 — abba a szélesebb kategdriaba tartozhat, amelyet a
vitatott védjegy lajstromozdsakor egyetlen kategériaként tiintettek fel. Ugyanis egyrészt, miként arra a
fenti 23. pontban emlékeztettiink, kizarélag a megszlinés megallapitasat kérelmez6 fél feladata
meghatdrozni a vitatott védjegy tényleges haszndlatinak igazoldsa iranti kérelmének terjedelmét.
Mairpedig a jelen esetben, azaltal hogy megszlinésmegallapitasi kérelmében el6szor szé szerint, teljes
egészében atvette a 12. osztdlyba tartozd azon darukategdéria megnevezését, amelynek tekintetében a
vitatott védjegyet lajstromoztak, majd késébb korldtozta annak terjedelmét, kizarva egyes olyan
aru-alkategoriakat, amelyek kapcsan nem vitatta a tényleges hasznalatot, a felperes nyilvanvaléan
eleget tette e kovetelménynek. Masrészt emlékeztetni kell arra, hogy a 207/2009 rendelet 26. cikke
(1) bekezdésének c) pontja alapjan a kozosségi védjegybejelentésnek tartalmaznia kell azon aruk és
szolgaltatasok jegyzékét, amelyek tekintetében a lajstromozast kérik. Ebbdl kovetkezik, hogy kizardlag
a kozosségi védjegy bejelentéje jogosult meghatirozni, az OHIM illetékes szervezeti egységeinek
ellendrzésével, azon oltalom terjedelmét, amelyet az emlitett védjegy tekintetében igényelni szeretne.
Ennélfogva, mivel a beavatkozé a jelen esetben a vitatott védjegy lajstromozdsakor az érintett drukat
egy szélesebb kategdridra valé utaldssal jelolte meg, anélkill hogy részletesebben megjelolte volna az e
kategdridba tartozénak tekinthetdé aruk és szolgaltatasok alkategdridit, az OHIM fellebbezési tanacsa
tévesen mindsitette a megsziinésmegallapitasi kérelmet elfogadhatatlannak azzal az indokkal, hogy a
felperes az emlitett kérelemben nem jelolt meg ilyen alkategdridkat.

A teljesség kedvéért megjegyzendd, hogy a védjegy tényleges hasznalatdnak hidnyan alapulé olyan

megszlinésmegallapitasi kérelem elfogadhatdsdginak elbirdldsandl, mint amely a jelen gy targyat
képezi, az OHIM illetékes szervezeti egységeinek el6zetesen azt kell értékelniiik, hogy a vitatott
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védjegyet az aruk vagy szolgdltatisok olyan kategéridja tekintetében lajstromoztik-e, amely eléggé
széles ahhoz, hogy azon beliil tobb 6nallénak tekinthetd alkategéria is elkiilonithet. Ugyanis, amint az
a fenti 21. és 22. pontban idézett itélkezési gyakorlatb6l kovetkezik, az hogy a 12. osztdlyba tartozé
azon aruk kategoéridjan beliil, amelyek tekintetében a vitatott védjegyet lajstromoztdk, el lehet-e
kiiloniteni 6nallé alkategéridkat, vagy sem, kozvetlen kihatdssal van a megsztinésmegallapitasi kérelem
terjedelmének a kérelmezd éltali meghatdrozasira. Marpedig a jelen esetben azt kell megallapitani,
hogy a fellebbezési tanacs e kérdésrdél nem nyilatkozott a megtdmadott hatarozatban.

Maisodszor, ha feltételezziik — miként azt a felperes gondolta, mégha a fellebbezési tandcs nem is foglalt
allast ezzel kapcsolatban —, hogy a vitatott védjegyet az aruk vagy szolgaltatdsok olyan kategéridja
tekintetében lajstromoztdk, amely eléggé széles ahhoz, hogy azon beliill tobb o6néllénak tekinthetd
alkategoria is elkiilonithet6, mivel — amint az a fenti 25. pontban szereplé megfontoldsokbol kideriil —
a felperesnek igy jogdban allt kizdrni megszlinésmegallapitisi kérelmébdl egyes drukat és
szolgaltatasokat, amelyek tekintetében nem vitatta a tényleges hasznalatot, a fellebbezési tandcs tévesen
vélte ugy, hogy a felperes megsziinésmegallapitasi kérelme sérti a nemo potest venire contra factum
proprium altaldnos jogelvet. Ez anndl is inkdbb igy van, mert amint arra az OHIM is emlékeztetett
irasbeli beadvanyaiban, az itélkezési gyakorlatbdl az kovetkezik, hogy annak ellenére, hogy maga a
védjegy tényleges hasznalatanak igazoldsat kérelmezd fél is tudataban van annak, hogy e védjegyet
— akar ténylegesen vagy intenziven — haszndljak, az ilyen kérelem elSterjesztése akkor sem feltétleniil
mindsiil rosszhiszemiiségnek. Ugyanis teljes mértékben jogszerd az OHIM illetékes szervezeti
egységeinek mérlegelésére hagyatkozni annak a kérdésnek az eldontését illetéen, hogy az a haszndlat,
amelyrél a kérelmezdének tudomadsa van, elegendé-e ahhoz, hogy a 207/2009 rendelet 42. cikkének
(2) bekezdése és a vonatkozé itélkezési gyakorlat értelmében vett tényleges hasznalatnak mindsiiljon
(2012. marcius 8-i Arrieta D. Gross kontra OHIM - International Biocentric Foundation és térsai
[BIODANZA] itélet, T-298/10, EU:T:2012:113, 87. pont).

Az elébbi megfontolasokbdl az kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs azzal, hogy — mint
elfogadhatatlant — elutasitotta a megsziinésmegallapitasi kérelmet a 12. osztdlyba tartoz6 azon arukra
vonatkoz6 részében, amelyek tekintetében a vitatott védjegyet lajstromoztdk, megsértette a
207/2009 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 286/95 rendelet 37. szabdlya a) pontja
iii. alpontjdban foglalt rendelkezéseket. Ennélfogva az egyetlen jogalap elsé¢ részének, mint
megalapozottnak, helyt kell adni.

Ami a jogalap masodik részét illeti, az azon a téves jogalkalmazison alapul, amelyet a fellebbezési
tanacs akkor vétett, amikor a megsziinésmegallapitasi kérelmet teljes egészében elfogadhatatlannak
mindsitette azzal az indokkal, hogy azt nem lehet részben elfogadhaténak tekinteni. Kozelebbrdl a
megtimadott hatdrozat indokoldsdab6l az deriil ki, hogy a fellebbezési tandcs, mivel a
megszlinésmegallapitasi kérelmet a 12. osztalyba tartozé drukra vonatkozé részében elfogadhatatlannak
itélte, Ggy gondolta, hogy azt teljes egészében el kell utasitani, vagyis az emlitett arukra és a
37. osztalyba tartozé szolgéltatasokra vonatkozé részében is.

Mairpedig, amint az a fenti 33. pontban megallapitasra keriilt, a megtamadott hatarozat nem jogszer(
abban a részében, amelyben a fellebbezési tanidcs a megszlinésmegallapitdsi kérelem
elfogadhatatlansagat éllapitotta meg a 12. osztidlyba tartozéd darukra vonatkozé részében. Ennek
kovetkeztében a fellebbezési tandcs szintén tévesen nyilvanitotta a megsziinésmegallapitasi kérelmet
teljes egészében elfogadhatatlannak.

A fenti megfontolasok egészére vald tekintettel az egyetlen jogalapnak, annak elsé részét tekintve, mint

megalapozottnak, helyt kell adni, és ennélfogva a megtamadott hatdrozatot teljes egészében hatdlyon
kiviil kell helyezni.
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A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan a Torvényszék a pervesztes felet kotelezi a koltségek
viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

Mivel az OHIM pervesztes lett, amennyiben a megtdmadott hatdrozatot hatalyon kiviil kell helyezni, a
felperes kérelmének megfeleléen 6t kell kotelezni a sajat, valamint a felperes részérdl felmerdilt
koltségek viselésére, az OHIM azon kereseti kérelme ellenére, hogy a Torvényszék adjon helyt a
keresetnek.
Mivel a felperes ezenfeliil kérte, hogy a Torvényszék az OHIM-ot kotelezze a felperesnél a fellebbezési
eljards soran felmertlt koltségek viselésére, emlékeztetni kell arra, hogy az eljarasi szabalyzat
136. cikkének 2. §-a értelmében a feleknél a fellebbezési tandcs el6tti eljardssal kapcsolatban
sziikségszeriien felmeriilt koltségeket megtéritendd koltségeknek kell tekinteni.
Mivel a beavatkozé pervesztes lett, maga viseli sajat koltségeit.
A fenti indokok alapjan
A TORVENYSZEK (mdsodik tanacs)
a kovetkezéképpen hatdrozott:
1) A Belso6 Piaci Harmonizacios Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) negyedik
fellebbezési tanacsanak 2013. marcius 22-én hozott hatarozatat (R 164/2012-4. sz. iigy)
hatalyon kiviil helyezi.

2) Az OHIM-ot kotelezi a sajat koltségeinek és a Capella EOOD koltségeinek viselésére.

3) Az Oribay Mirror Buttons, SL viseli a sajat koltségeit.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Kihirdetve Luxembourgban, a 2014. december 9-i nyilvanos iilésen.

Aléirasok
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