2008. 06. 12-1 ITELET — C-533/06. SZ. UGY

A BIROSAG ITELETE (els6 tandcs)
2008. jtnius 12.”

A C-533/06. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benydjtott elézetes dontéshozatal iranti kérelem targyaban,
amelyet a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesiilt Kirdlysag)
a Birdsaghoz 2006. december 28-an érkezett, 2006. december 14-i hatdrozataval
terjesztett el6 az elStte

az O2 Holdings Limited,

az 02 (UK) Limited

és

a Hutchinson 3G UK Limited

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (elsé tanécs),

tagjai: P. Jann tanacselnok, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilesic¢ (el6add) és E. Levits
birak,

* Az eljéras nyelve: angol.
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fétanacsnok: P. Mengozzi,
hivatalvezetd: J. Swedenborg tandcsos,

tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2007. november 29-i targyalasra,

figyelembe véve a kovetkezdk altal elSterjesztett észrevételeket:

— az O2 Holdings Limited és az O2 (UK) Limited képviseletében R. Arnold QC,
M. Vanhegen barrister, J. Stobbs attorney, valamint S. Tierney, A. Brodie és
S. Magee solicitors,

— a Hutchison 3G UK Limited képviseletében G. Hobbs QC, E. Hinsworth barrister,
valamint L. Silkin, G. Crown, N. Walker és S. Jones solicitors,

— az Eurdpai Kozosségek Bizottsiga képviseletében W. Wils, meghatalmazotti
mindségben,

a f6tandcsnok inditvdnyanak a 2008. janudr 31-i tdrgyaldson tortént meghallgatdsat
kovetden,

meghozta a kovetkez6
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téletet

Az elézetes dontéshozatal iranti kérelem a védjegyekre vonatkozé tagallami jogsza-
bélyok kozelitésérdl szdld, 1988. december 21-i 89/104/EGK tandcsi elsé irdnyelv
(HL L 40, 1. o; magyar nyelvli kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.) 5. cikke
(1) bekezdésének, valamint az 1997. oktéber 6-i 97/55/EK eurdpai parlamenti és
tandcsi irdnyelvvel (HL L 290., 18. o.; magyar nyelvi kilonkiadas 15. fejezet, 3. kotet,
365. 0.) modositott, a megtéveszts és Gsszehasonlitd reklamrol szold, 1984. szep-
tember 10-i 84/450/EGK tanacsi iranyelv (HL L 250., 17. o.; magyar nyelvd kiilonki-
adas 15. fejezet, 1. kotet, 227. o.; a tovabbiakban: 84/450 iranyelv) 3a. cikke (1) bekez-
désének az értelmezésére iranyul.

Az el6zetes dontéshozatal irdnti kérelmet az O2 Holdings Limited és O2 (UK)
Limited (a tovabbiakban egyttt: O2 és O2 (UK) és a Hutchinson 3G UK Limited
(a tovdbbiakban: H3G) kozott folyamatban levd jogvita keretében nyujtottdk be,
melynek targya az O2 és O2 (UK) védjegyeinek a H3G 4dltal 6sszehasonlité reklam
keretében val6 hasznalata.

Jogi hattér

A koz0sségi szabdlyozds

A 89/104 iranyelvnek ,A védjegyoltalom tartalma” cimd 5. cikke a kovetkezéképpen
rendelkezik:

»(1) A védjegyoltalom a jogosult szamdra kizarélagos jogokat biztosit. A kizarélagos
jogok alapjin a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil gazdaségi
tevékenység korében hasznal
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a) a védjeggyel azonos megjelolést olyan drukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcso-
latban, amelyek azonosak a védjegy arujegyzékében szerepld drukkal, illetve
szolgaltatasokkal

b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel Osszetéveszthetnek a
megjelolés és a védjegy azonossdga vagy hasonldsdga, valamint az érintett aruk,
illetve szolgaltatdsok azonossdga vagy hasonldsiga miatt; az Osszetéveszthetdség
magdban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjelolést gondolati képzet-
tarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjak a korabbi védjegyhez.

(2) Barmelyik tagallam el6irhatja tovabb4, hogy a jogosult barkivel szemben felléphet,
aki hozzdjaruldsa nélkiil gazdasagi tevékenység korében a védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonlé megjelolést haszndl az drujegyzékben szerepl6 arukhoz, illetve szolgal-
tatasokhoz nem hasonlé arukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban, feltéve, hogy
a védjegy a tagéllamban johirnevet élvez, és a megjel6lés alapos ok nélkiil torténd
haszndlata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlnd a védjegy megkiilonboztet6d
képességét vagy johirnevét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabdlyozott feltételek megvalsuldsa esetén tilos
kilonosen

a) a megjelolés elhelyezése az drun vagy csomagoldsdn;

b) a megjelolést hordozé dru eladdsra valo felkindlasa, forgalomba hozatala, vala-
mint forgalomba hozatal céljabdl torténd raktiron tartdsa, illetve szolgaltatds
felajanldsa vagy annak nydjtasa a megjelolés alatt;

c) amegjelolést hordozé aruk behozatala vagy kivitele;
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d) a megjelolés hasznélata az tizleti iratokon vagy a rekldmozdsban.

(5) Az (1)—(4) bekezdésekben foglaltak nem érintik a tagallamok olyan jogszabalyi
rendelkezéseit, amelyek alapjan a jogosult felléphet a megkiilonboztetéstol eltérd
célokra szolgdlé megjelolés hasznalata ellen, feltéve, hogy az ilyen megjelolés alapos
ok nélkil torténd hasznilata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlnd a védjegy
megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét.”

A 89/104 iranyelv ,A védjegyoltalom korlatai” cimd 6. cikkének az (1) bekezdése a
kovetkezdket irja el6:

»A védjegyoltalom alapjin a jogosult nem tilthat el mast attdl, hogy gazdasagi tevé-
kenysége korében — az izleti tisztesség kovetelményeivel 6sszhangban — hasznélja

a) sajat nevét vagy cimét;

b) az dru vagy a szolgdltatds fajtajara, mindségére, mennyiségére, rendeltetésére,

értékére, foldrajzi eredetére, el6allitasi, illetve teljesitési idejére vagy egyéb jellem-
z6jére vonatkozé jelzést;

c) a védjegyet, ha az sziikséges az aru vagy a szolgéltatds rendeltetésének jelzésére,
killonosen tartozékok vagy alkatrészek esetében.”
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Az 6sszehasonlité rekldmra vonatkozé rendelkezéseket a 97/55 irdnyelv tette a
84/450 iranyelv részévé.

A 97/55 iranyelv (13)—(15) preambulumbekezdésének szovege a kovetkezo:

”(13)

(14)

(15)

mivel a [...] 89/104 [...] irdnyelv 5. cikkének értelmében a lajstromozott
védjegy a jogosultjdnak kizarélagos jogokat biztosit, koztiik azt a jogot, hogy
megakadalyozza, hogy harmadik személyek azonos drukkal vagy szolgaltata-
sokkal, vagy adott esetben mds drukkal kapcsolatban a gazdasagi tevékenység
korében a védjeggyel azonos vagy hozzd hasonlé barmiféle megjelolést hasz-
néljanak;

mivel azonban az 9sszehasonlité reklam hatékonnyd tétele érdekében sziik-
séges lehet valamely versenytars aruinak vagy szolgéltatdsainak azonositdsa
olyan védjegyre vagy kereskedelmi névre val6 hivatkozdssal, amelynek az
emlitett versenytdrs a jogosultja;

mivel a versenytars védjegyének, kereskedelmi nevének vagy egyéb megkii-
l6nboztetd jelzéseinek ilyen hasznalata nem jelenti harmadik fél e kizarélagos
joganak megsértését, ha megfelel ezen iranyelv feltételeinek, mivel ebben
az esetben célja csupan a kiilonbségtétel és ezzel a kiilonbségek targyilagos
kiemelése”.

A 84/450 iranyelv 1. cikke értelmében az iranyelv célja tobbek kozott azoknak a felté-
teleknek a meghatdrozasa, amelyek mellett az 6sszehasonlité rekldm megengedett.
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Az ezen irdnyelv 2. cikkének 2a. pontjdban foglalt meghatdrozds szerint Gssze-
hasonlité rekldm ,minden olyan rekldm, amely kozvetlenil vagy kozvetve felis-
merhet6vé tesz valamely versenytarsat, vagy a versenytdrs altal kindlt drukat vagy
szolgaltatasokat”.

Az emlitett iranyelv 3a. cikkének (1) bekezdése a kovetkezdket irja elé:

»Az Osszehasonlitast illetéen dsszehasonlitd rekldm a kovetkezd feltételek teljesiilése
esetén megengedett:

a) a reklam 2. cikk 2. pontja, a 3. cikk és a 7. cikk (1) bekezdése szerint nem
megtéveszto;

d) nem idézi el a piacon a rekldmozdnak és valamely versenytdrsédnak, vagy a rekld-
moz6 és versenytdrsa védjegyének, kereskedelmi nevének, egyéb megkiillonboz-
tetd jelzésének, druinak vagy szolgéltatdsainak osszetévesztését;

e) nem rontja vagy becsmérli valamely versenytirs védjegyeinek, kereskedelmi
neveinek, mds megkiillonboztets jelzéseinek, aruinak, szolgéltatdsainak, tevé-
kenységeinek vagy korillményeinek a hirét;

I - 4260



10

11

12

02 HOLDINGS ES 02 (UK)

g) nem haszndlja ki tisztességtelen moédon valamely versenytérs védjegyének,
kereskedelmi nevének vagy egyéb megkiilonboztetd jelzésének vagy versenytérs
termékek eredetmegjel6lésének hirnevét;

h) az drut vagy szolgaltatast nem egy védett védjeggyel vagy védett kereskedelmi
névvel ellatott dru vagy szolgéltatds utanzataként vagy masolataként mutatja be.”

A nemzeti szabdlyozds

A 89/104 iranyelv rendelkezéseit a nemzeti jogba a védjegyekrdl szo6lé 1994-es
torvény (Trade Marks Act 1994) tltette &t.

A 84/450 iranyelv rendelkezéseit a nemzeti jogba a 2003-as rendeletekkel
(ST 2003/3183) modositott, a megtéveszt reklamok ellendrzésérdl szolé 1988-as
rendeletek (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915; a
tovdbbiakban: UK Regulations) tiltették at.

A megtévesztd rekldmok elleni kiizdelmet és a 84/450 iranyelv 4. cikkében az Ossze-
hasonlité reklamokra vonatkozdan eldirt rendelkezések betartdsat a UK Regulations
értelmében a Director General of Fair Trading biztositja, amely akdr a panaszok elbi-
raldséara, akar a megfelel§ jogi 1épések megtételére illetékes kozigazgatasi hatdsag.
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A UK Regulations 4A. szabdlya a (3) bekezdésében a kovetkez6képpen rendelkezik:

»A jelen szabdly rendelkezései nem értelmezheték gy, hogy azok:

a) e rendelet barmely megsértése esetén polgari jogi kereset inditasi jogot biztosi-
tanak (kivéve, ha a jelen UK Regulations kifejezetten igy rendelkezik);

b) a jelen Regulations-ban meghatirozottakon kiviili mas jogcimen indult eljards
tekintetében barmely keresetinditdsi vagy mas (polgari jogi vagy biintet6jogi)
jogorvoslati jogosultsagot sértenek.”

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdések

Az 02 és O2 (UK) mobiltelefon-szolgéltatéi tevékenységet végez.

Az emlitett vallalkozds a szolgaltatdsai reklimozasdhoz a buborékos kiilsé megjele-
nitést szimos mddon haszndlja. Vitathatatlan, hogy a mobiltelefonok dgazatiban a
fogyasztok a vizbuborékok képeirdl (killonosen a kék szindrnyalataiban megjelenitett
hattérrel) az O2 és O2 (UK) szolgaltatdsaira asszocidlnak.

Az 02 és 02 (UK) buborékok statikus képébdl allo, két nemzeti dbrds védjegy (a
tovabbiakban: buborékos védjegyek) jogosultja, melyeket az Egyesiilt Kirdlysdgban
lajstromoztak tavkozlési eszkozokre és tavkozlési szolgaltatdsokra vonatkozdan.
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A H3G szintén mobiltelefonos kereskedelmi szolgaltatasokat nyujt a ,3” megjelolés
hasznalata mellett. A H3G tobbek kozott a , Threepay” elnevezésii pay-as-you-go [a
hasznalat szerinti fizetésen alapul6] szolgaltatést kindlja.

A 2004-es év soran a H3G reklamkampanyt inditott. E célbdl a televiziéban olyan
reklamot sugaroztatott, amelyben a szolgéltatasanak arait sszehasonlitotta az O2
és 02 (UK) szolgdltatdsainak az draival. E televizids rekldm (a tovédbbiakban: vitatott
rekldm) az ,02” név feltiintetése mellett mozgd buborékok fekete-fehérben torténé
megjelenitésével kezd6dott, majd a , Threepay” és a ,3” képi megjelenitésével folyta-
tédott, olyan tizenet mellett, hogy a H3G szolgaltatasai konkrét médon olcsébbak.

Az O2 és 02 (UK) a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
el6tt keresetet inditott a H3G ellen a buborékos védjegyeinek bitorlasa miatt.

Az 02 és O2 (UK) az alapeljarasban elismerte, hogy a vitatott reklamban az arak
Osszehasonlitasa a valdsdgnak megfelelt, és a reklam 0sszességében nem megtéveszto.
A reklam nem sugallta azt, hogy az O2 és O2 (UK) és a H3G kozott barmilyen jellegti
kereskedelmi kapcsolat dllna fenn.

E védjegybitorlasi kereset 2006. marcius 23-an elutasitasra keriilt. A High Court
lényegében megallapitotta, hogy a buborékok dbrdinak a vitatott reklamban vald
alkalmazdsa a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjanak a hatdlya ald
tartozik, de mivel a reklim megfelel a 84/450 irdnyelv 3a. cikkének, a H3G szdmdra
kimentési okot szolgéltat a 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
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Az O2 és 02 (UK) ezen itélet ellen fellebbezést nyujtott be a Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) testiiletéhez.

A kérdést elSterjeszts birdsag elészor is a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének
az értelmezését kéri.

Az emlitett birdsag egyrészt azt kivinja megtudni, hogy az e rendelkezésben emli-
tett haszndlat korébe kizardlag a harmadik személy dltal értékesitett termékek és
szolgéltatdsok kereskedelmi szdrmazdsanak a megkiilonboztetését érinté haszndlat
tartozik-e. A nemzeti birésag ugyanis ugy véli, hogy az e kérdésre adott igenl6 vélasz
azzal a kovetkezménnyel jarna, hogy a versenytirs védjegyének az Osszehasonlito
rekldmban torténé haszndlata nem tartozna a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdé-
sének a hatdlya al, mivel a védjegy az ilyen reklimokban nem a reklamozé termékei
szarmazdsanak a megjelolésére szolgal.

Maisrészt a kérdést elbterjesztd birdsag azt kivanja megtudni, hogy a 89/104 irdnyelv
5. cikkének (1) bekezdése értelmében vett Osszetévesztés veszélye fennélldsdnak az
értékelése szempontjabol helyes-e kizarolag a védjegy és a vitatott megjelolés, illetve
a védjegy arujegyzékében szerepld aruk és szolgaltatasok, valamint a megjelolés altal
érintett szolgaltatasok Osszehasonlitdsa, vagy ellenkezdleg, mérlegelni kell a megje-
16lés haszndlatanak ténybeli hatterét is.

Misodszor a kérdést el6terjesztd birdsag ugy véli, hogy amennyiben az az sszeha-
sonlitd reklam, amelyben a versenytars védjegye haszndlatra keriil, megfelel a 84/450
irdnyelv 3a. cikkének, ez kimentési okot jelent, amelyre a versenytérsnak az e hasz-
ndlat ellen benytjtott keresetével szemben hivatkozni lehet.

Tovabb4, arra az esetre, ha a Birdsag a 89/104 iranyelv 5. cikkének (1) bekezdését
ugy értelmezi, hogy az alaptigy targyat képez6hoz hasonld helyzetben e rendelkezés
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feljogositja a lajstromozott védjegy jogosultjat arra, hogy a védjegyének az Gsszeha-
sonlitd rekldmban valé hasznalatat megtiltsa, a kérdést elSterjesztd birdsag a 84/450
irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdésének az értelmezését kéri arra vonatkozdan, hogy
ahhoz, hogy az dsszehasonlité reklam, amelyben a versenytars védjegyével azonos
vagy ahhoz hasonlé megjel6lés haszndlatra keriil, jogszeri legyen, e megjel6lés hasz-
nalatdnak ,sziikségesnek” kell-e lennie a versenytars és a reklimozo6 druinak vagy
szolgaltatasainak az 6sszehasonlitasahoz.

E korilmények kozott a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ugy
hatdrozott, hogy az eljarast felfiiggeszti, és el6zetes dontéshozatal céljabdl a kovet-
kez6 kérdéseket terjeszti a Birdsag elé:

»1) Amennyiben a kereskedd a sajat druinak és szolgaltatdsainak reklimozdsa sordn

egy versenytars lajstromozott védjegyét haszndlja annak érdekében, hogy az altala
forgalmazott druk és szolgdltatasok jellemzdit (killonosen az rat) a versenytdrs
altal e védjeggyel forgalmazott druk és szolgaltatdsok jellemzéivel (kiillonosen az
araikkal) 6sszehasonlitsa, oly mddon, hogy az nem okoz Osszetéveszthetéséget,
vagy mas modon sem veszélyezteti a védjegynek mint a szdrmazas jelz6jének
az alapvetd funkcidjat, a védjegy ilyen haszndlatdra kiterjed-e a 89/104 iranyelv
5. cikke [(1) bekezdése] a) vagy b) pontjanak hatédlya?

Amennyiben a keresked$ az 6sszehasonlité reklamban a versenytars védjegyét
haszndlja, a [...] 84/450 irdnyelv 3a. cikk[e] [(1) bekezdésének] valé megfeleléshez
e haszndlatnak »sziikségesnek« kell-e lennie, és amennyiben igen, mik a sziiksé-
gesség mérlegelésének kritériumai?

Kiilonosen, amennyiben a sziikségesség kovetelménye fenndll, ez a kovetelmény
tiltja-e az olyan megjel6lések hasznalatat, amelyek nem azonosak a lajstromozott
védjeggyel, hanem nagymértékben hasonléak ahhoz?”
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Az eldzetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdésekrol

Elbzetes észrevételek

A nemzeti birdsdg kérdéseivel a Birdsagot a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdé-
sének, valamint a 84/450 iranyelv 3a. cikke (1) bekezdésének az egyiittes értelmezé-
sére kéri.

Az alapiigyet ugyanis az a kortilmény jellemzi, hogy az O2 és O2 (UK) azt dllitja, hogy
a buborékok abrdjabdl all6 védjegyeihez hasonld megjelolésnek a H3G altal, az dssze-
hasonlit6 reklamban valé haszndlata sérti a szamara az emlitett védjegyek dltal bizto-
sitott kizarolagos jogokat.

Az el6zetes dontéshozatalra elSterjesztett kérdések vizsgalata elStt tisztazni kell a
89/104 iranyelv és a 84/450 iranyelv kozotti kapcsolatot.

A 89/104 iranyelv 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a védjegyoltalom a
jogosult szamdara kizarélagos jogokat biztosit, melyek alapjan a jogosult bizonyos
koriilmények kozott barmely harmadik személy szdmdra megtilthatja, hogy az
engedélye nélkill gazdasagi tevékenysége korében a védjegyével azonos vagy ahhoz
hasonl6 megjelolést haszndljon. Ezen irdnyelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja
szerint a védjegy jogosultja kiillonosen megtilthatja barmely harmadik személynek az
ilyen megjelolés rekldamozasban val6 haszndlatat.

A versenytdrs védjegyével azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolésnek a reklamozé
altal 6sszehasonlité rekldmban valé haszndlata a 89/104 irdnyelv 5. cikkének (1) és
(2) bekezdése értelmében vett haszndlatnak mindsiilhet.
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Egyrészt ugyanis a 89/104 iranyelv 5. cikkének (1) és (2) bekezdését ugy kell értel-
mezni, hogy az a védjeggyel azonos vagy hasonlé megjelolésnek a harmadik személy
altal értékesitett aruk vagy nydjtott szolgdltatasok tekintetében torténé hasznalatara
vonatkozik (lasd ebben az értelemben a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének
a) pontjara vonatkozdan a C-48/05. sz. Adam Opel tigyben 2007. janudr 25-én hozott
itélet [EBHT 2007., I-1017. 0.] 28. pontjat).

Masrészt az olyan reklamnak, amelyben a reklamozé osszehasonlitja az altala
forgalmazott arukat és szolgaltatasokat a versenytdrséval, nyilvinvaléan az a célja,
hogy e reklamozé a sajat aruit és szolgaltatdsait népszerisitse. A reklamozé az
ilyen rekldimmal arra torekszik, hogy az aruit és szolgaltatdsait azok jellemzdinek a
versenytars aruinak és szolgdltatdsainak a jellemzdivel valé Osszehasonlitdsa ttjan
megkiilonboztesse. Ezt a megallapitast a 97/55 iranyelv (15) preambulumbekezdése
is aldtdmasztja, amelyben a kozosségi jogalkotd hangstlyozza, hogy az 6sszehasonlité
rekldm célja a rekldmozé arui és szolgaltatdsai és a versenytars arui és szolgdltatasai
kozotti kiillonbségtétel (lasd a C-112/99. sz. Toshiba Europe tigyben 2001. oktéber
25-én hozott itélet [EBHT 2001., I-7945. o.] 53. pontjat).

Kovetkezésképpen a versenytars védjegyével azonos vagy ahhoz hasonlé megjelo-
l1ésnek az 6sszehasonlité reklamban a rekldmozd éltal abbdl a célbél torténd hasz-
nalata, hogy a versenytdrs aruit vagy szolgaltatdsait azonositsa, a 89/104 irdnyelv
5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a rekldimoz6 sajat aruival vagy szolgdlta-
tasaival kapcsolatos hasznédlatnak mindsiil.

Az ilyen haszndlat tehdt adott esetben az emlitett rendelkezések alapjan megtilthaté.

Amint azonban a 97/55 irdnyelv (2)—(6) preambulumbekezdésébdl kitlinik, a
kozosségi jogalkotd tdmogatni kivanta az Osszehasonlité reklamot, hangsilyozva a
(2) preambulumbekezdésben kiillonosen azt, hogy az dsszehasonlité rekldm ,az druk
és szolgdltatdsok nyujtéi kozotti versenyt is serkentheti a fogyasztdk javara”, és az
(5) preambulumbekezdésben azt, hogy az ,,megbizhaté eszkoz lehet arra nézve, hogy
tdjékoztassa a fogyasztokat a fogyasztok elényére”.
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A 97/55 irdnyelv (13)—(15) preambulumbekezdésének tandsiga szerint a kozosségi
jogalkoté ugy vélte, hogy az Osszehasonlitd rekldm tdmogatdsdnak szilkségessége
megkivanja a védjegy altal biztositott jogok bizonyos mértékii korlatozasat.

A védjegyoltalom e korldtozdsa az Osszehasonlité rekldm tamogatisa érdekében
nemcsak maganak a versenytars védjegyének a reklamoz¢ altal torténé hasznalata
esetén tlnik sziikségesnek, hanem az e védjegyhez hasonlé megjelolés hasznalata
esetén is.

A 84/450 iranyelv 2. cikkének 2a. pontja értelmében ugyanis ,,0sszehasonlité reklam”
minden olyan reklam, amely kozvetleniil vagy kozvetve felismerhetévé tesz valamely
versenytdrsat, vagy a versenytdrs altal kinalt drukat vagy szolgéltatasokat.

Az édllandéd itélkezési gyakorlat értelmében tig értelmii meghatdrozasrdl van szo,
amely az Osszehasonlité rekldmok sok fajtdjara kiterjed, ezért az Osszehasonlito
rekldmhoz elegend6 annak megallapitisa, hogy valamely versenytdrsra, illetve az
altala kindlt drukra vagy szolgaltatasokra — akdr kozvetett — hivatkozds torténik
(lasd a fent hivatkozott Toshiba Europe tigyben hozott itélet 30. és 31. pontjét és a
C-44/01. sz. Pippig Augenoptik iigyben 2003. 4prilis 8-dn hozott itélet [EBHT 2003,
1-3095. o0.] 35. pontjat, valamint a C-381/05. sz. De Landtsheer Emmanuel iigyben
2007. 4prilis 19-én hozott itélet [EBHT 2007., I-3115. 0.] 16. pontjat).

Valamely rekldm 0sszehasonlité jellegének megallapitasdhoz tehat a hirdetd egy
versenytarsanak, illetve az altala kinalt termék vagy szolgéltatds kifejezett vagy kozve-
tett felismerhetévé tétele sziikséges (a fent hivatkozott Toshiba Europe iigyben
hozott itélet 29. pontja és a fent hivatkozott De Landtsheer Emmanuel tigyben hozott
itélet 17. pontja).

Kovetkezésképpen, ha a reklamozé versenytarsanak védjegyével azonos vagy ahhoz
hasonl6 megjelolésnek a haszndlatat az atlagos fogyaszt6 az e versenytdrsra vagy
az altala kinalt drukra vagy szolgéltatdsokra valé utaldsként érzékeli, mint az alap-
tigyben, akkor a 84/450 irdnyelv 2. cikkének 2a. pontja értelmében vett 6sszehason-
lit6 reklamrdl van szé.
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Ebbdl kovetkezéen a lajstromozott védjegy oltalma és az Osszehasonlité reklam
alkalmazdsa kozotti kompromisszum megteremtése érdekében a 89/104 irdnyelv
5. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint a 84/450 iranyelv 3a. cikkének (1) bekez-
dését ugy kell értelmezni, hogy a védjegy jogosultja nem jogosult arra, hogy megtiltsa
harmadik személyek szamadra a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonlé megjelo-
lésnek az emlitett 3a. cikk (1) bekezdésében foglalt valamennyi megengedhet8ségi
feltételt kielégit6é 6sszehasonlité reklamban valé hasznélatat.

Meg kell azonban allapitani, hogy amennyiben a védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonlé megjelolés haszndlata megtiltdsdnak a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekez-
désének b) pontjaban foglalt feltételei teljesiilnek, kizart, hogy az az 6sszehasonlito
rekldm, amelyben e megjelolést haszndljik, megfeleljen a 84/450 irdnyelv 3a. cikke
(1) bekezdésének d) pontjaban meghatdrozott megengedhetdségi feltételnek.

Egyrészt ugyanis a védjegy és a megjelolés, illet6leg az aruk vagy szolgéltatidsok
kozotti hasonldsag esetén az OsszetéveszthetGség képezi a védjegyoltalom kiilonleges
feltételét. A 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjanak igy az a rendeltetése,
hogy akkor alkalmazzdk, ha védjeggyel megjelolt aruk vagy szolgéltatdsok azonos-
sdga vagy hasonldsdga miatt a vasarlokozonség tudatdban fenndll az 6sszetéveszthe-
téség (a C-120/04. sz. Medion-tigyben 2005. oktdber 6-dn hozott itélet [EBHT 2005.,
[-8551. 0.] 24. és 25. pontja).

Maésrészt a 84/450 irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdésének d) pontjabdl kovetkezik, hogy
az 0sszehasonlité reklam nem megengedett, ha a reklimozénak és valamely verseny-
tarsanak, vagy a reklamozo és versenytarsa védjegyének, aruinak vagy szolgéltatdsa-
inak Osszetévesztését idézi eld.

A 97/55 irdnyelv (13)—(15) preambulumbekezdésének fényében az ,0sszetévesz-
tésnek” mind a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjdban, mind a
84/450 irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdésének d) pontjaban hasznalt fogalmat azonos
modon kell értelmezni.

I-4269



50

51

52

2008. 06. 12-1 ITELET — C-533/06. SZ. UGY

Igy, abban az esetben ha a reklimozé az ésszehasonlité rekldmban a versenytars
védjegyével azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést haszndl, a versenytars vagy nem
bizonyitja az Osszetéveszthetdséget, és ezért nem jogosult arra, hogy e megjelolés
hasznalatat a 89/104 irdanyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan megtiltsa,
vagy bizonyitja az Osszetéveszthetdséget, és ebbdl kovetkezben a rekldmozd e tila-
lommal szemben nem hivatkozhat kimentési okra a 84/450 iranyelv 3a. cikkének
(19) bekezdése alapjan, mivel a kérdéses reklam nem felel meg az e rendelkezésben
meghatarozott valamennyi feltételnek.

Elézetesen tehdt azt a vdlaszt kell adni, hogy a 89/104 irdnyelv 5. cikkének (1) és
(2) bekezdését, valamint a 84/450 iranyelv 3a. cikkének (1) bekezdését ugy kell értel-
mezni, hogy a védjegy jogosultja nem tilthatja meg harmadik személyeknek, hogy a
védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést hasznéljanak olyan sszehasonlité
reklamban, amely az emlitett 3a. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamennyi megen-
gedhet6ségi feltételnek megfelel.

Amennyiben azonban a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolés hasznalata
megtiltasinak a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban foglalt felté-
telei teljesiilnek, kizdrt, hogy az az dsszehasonlit6 rekldm, amelyben az emlitett megje-
16lést hasznaljak, megfeleljen a 97/55 iranyelvvel mddositott 84/450 iranyelv 3a. cikke
(1) bekezdésének d) pontjaban meghatdrozott megengedhet8ségi feltételnek.

Az elsé, a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozo kérdésrdl

Vitathatatlan, hogy az alapiigyben a H3G nem az O2 et O2 (UK) dltal lajstromoz-
tatott buborékos védjegyeket haszndlta, hanem egy e védjegyekhez hasonlé megje-
l61ést.
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A 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja azonban csak akkor alkalma-
zandd, ha a védjeggyel azonos megjelolést olyan arukkal, illetve szolgaltatasokkal
kapcsolatban hasznaljak, amelyek azonosak a védjegy darujegyzékében szerepld
arukkal, illetve szolgaltatasokkal.

Mivel ez a rendelkezés nem alkalmazhaté az alapiigyre, nem sziikséges annak
értelmezése.

A fentiekbdl kovetkezéen az els6 kérdést a vilaszadas szempontjabdl ugy kell értel-
mezni, hogy a kérdést el6terjeszté birdsag azt kividnja megtudni, hogy a 89/104
irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjat ugy kell-e értelmezni, hogy a védjegy
jogosultja megtilthatja harmadik személyeknek, hogy a védjegyhez hasonlé megje-
l6lést 6sszehasonlitd reklamban olyan arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban
hasznaljanak, amelyek azonosak a védjegy arujegyzékében szerepl6 drukkal, illetve
szolgaltatasokkal, vagy azokhoz hasonl6ak, abban az esetben, ha e haszndlat a vasér-
16kozonség tudataban nem idéz eld GsszetéveszthetGséget.

Az dllando itélkezési gyakorlat szerint annak elkeriilése érdekében, hogy a védjegy-
jogosult szamdra biztositott oltalom tagdllamonként véltozzék, a Birdsig feladata
egységes értelmezést adni az irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdését és kiilonosen az ott
szerepld ,hasznélat” fogalmat illetéen (a C-206/01. sz., Arsenal Football Club iigyben
2002. november 12-én hozott itélet [EBHT 2002., I-10273. 0.] 45. pontja, a fent hivat-
kozott Adam Opel tigyben hozott itélet 17. pontja és a C-17/06. sz. Céline-iigyben
2007. szeptember 11-én hozott itélet [EBHT 2007., I-7041. o.] 15. pontja).

Amint az a Birdsag itélkezési gyakorlatabdl kovetkezik (a fent hivatkozott Arsenal
Football Club tigyben hozott itélet, a C-245/02. sz. Anheuser-Busch-iigyben 2004.
november 16-dn hozott itélet [EBHT 2004., I-10989. o.], a fent hivatkozott Medion-
tigyben hozott itélet, a fent hivatkozott Adam Opel {igyben hozott itélet, valamint a
fent hivatkozott Céline-tigyben hozott itélet), a lajstromozott védjegy jogosultja csak
akkor tilthatja meg a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lés harmadik fél
altali haszndlatat a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan, ha a
kovetkez6 négy feltétel teljesil:

— ahaszndlat gazdasagi tevékenység keretében torténik;
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— a haszndlathoz a védjegyjogosult nem jarult hozz4;

— a haszndlat a lajstromozott védjegy druival vagy szolgaltatdsaival azonos vagy
azokhoz hasonlé arukkal vagy szolgaltatdsokkal kapcsolatban torténik, és

— olyan jellegi, hogy a vésarlokozonség tudatdban fenndllé Osszetéveszthetdség
miatt sérti vagy sértheti a védjegy azon alapvet6 funkcidjat, hogy a fogyasztok
szdmara garantélja az druk vagy szolgaltatasok szarmazasat.

Konkrétabban a negyedik feltétel tekintetében meg kell allapitani egyrészt azt, hogy
amint arra a jelen itélet 47. pontja is emlékeztet, a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekez-
désének b) pontja csak akkor alkalmazhatd, ha a védjeggyel megjelolt aruk vagy szol-
galtatasok azonossaga vagy hasonldsdga miatt a vasarlokozonség tudataban fennall az
Osszetévesztés veszélye.

Masrészt az allando itélkezési gyakorlat szerint e rendelkezés értelmében 6ssze-
téveszthetdséget okozhat, ha a kozonség azt hiheti, hogy a széban forgd aruk vagy
szolgaltatdsok ugyanattol a véllalkozastdl vagy adott esetben gazdaségilag egymassal
kapcsolatban 4ll6 vallalkozdsoktol szarmaznak (lasd tobbek kozott a C-342/97. sz.,
Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben 1999. jinius 22-én hozott itélet [EBHT 1999,
1-3819. 0.] 17. pontjat és a fent hivatkozott Medion-iigyben hozott itélet 26. pontjat).
Ezért a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lés olyan hasznalata, amely
a vasarlokozonség tudatdban Osszetéveszthetdséget idéz eld, sérti vagy sértheti a
védjegy alapvetd funkciojat.

Az alaptigyben egyértelm, hogy a buborékos védjegyekhez hasonlé megjel6lésnek a
H3G éltali hasznélata gazdasagi el6nyre torekvé kereskedelmi tevékenység keretében
tortént, és nem magancéli haszndlat soran. Kovetkezésképpen a megjel6lés haszna-
lata gazdasagi tevékenység keretében tortént (lasd analdgiaként a fent hivatkozott
Céline-tigyben hozott itélet 17. pontjat).
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Az is egyértelm(, hogy a H3G e megjelolést a buborékos védjegyek jogosultja, az O2
és 02 (UK) hozzajaruldsa nélkil hasznalta.

Ezenfelil a lajstromozott védjegy szolgaltatdsaival azonos szolgdltatasokkal kapcso-
latban valé hasznalatrdl van sz6.

Meg kell azonban éllapitani, hogy a kérdést el6terjesztd birdsag sajat megallapitasai
szerint a buborékos védjegyekhez hasonlé buborékos abraknak a H3G altal a vitatott
rekldmban torténé haszndlata a fogyasztok tudatdban nem idézett elé Gsszetéveszt-
het8séget. A vitatott reklim ugyanis Osszességében nem volt megtéveszts, és nem
sugallta azt, hogy az O2 és O2 (UK) és a H3G kozott barmilyen jellegii kereskedelmi
kapcsolat dllna fenn.

E tekintetben az O2 és O2 (UK) allitasaival ellentétben a kérdést elSterjesztd birdsag
az Osszetéveszthetbség értékelése keretében jogosan korlatozta a vizsgalatat annak
értékelésére, hogy a H3G a buborékos védjegyekhez hasonlé megjelolést milyen
Osszefiiggésében hasznalta.

Igaz, hogy a 89/104 iranyelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban és 5. cikke
(1) bekezdésének b) pontjidban szereplé Gsszetéveszthetség fogalma azonos (ldsd
ebben az értelemben a C-425/98. sz. Marca Mode iigyben 2000. jinius 22-én hozott
itélet [EBHT 2000., [-4861. o.] 25-28. pontjat).

A 89/104 irdnyelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja azonban a védjegybejelentésre
vonatkozik. Miutan a védjegyet lajstromoztik, a védjegyjogosult azt szabadon hasz-
ndlhatja, ezért annak értékelése sordn, hogy a védjegybejelentés az e rendelkezésben
eléirt kizard ok hatdlya ala tartozik-e, a felszdlalé kordbbi védjegyével valé Osszeté-
veszthet8séget a védjegybejelentés dltal érintett valamennyi olyan eset tekintetében
ellendrizni kell, amelyben a védjegyet lajstromozdsa esetén hasznalhatjak.
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Ezzel szemben a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban eléirt esetben
a harmadik személy, aki a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lést hasznal,
nem igényel e megjelolés vonatkozdsiban oltalmat, hanem csak alkalomszeriien
haszndlja. E korillmények kozott annak értékelése keretében, hogy a védjegyjogosult
jogosult-e az e konkrét hasznalat elleni fellépésre, az emlitett hasznalat jellemzdinek
vizsgalatdra kell szoritkozni, annak vizsgdlata nélkil, hogy ugyanezen megjel6lés
mas koriilmények kozott torténd egyéb hasznalata szintén Osszetéveszthetdséget
okozna-e.

Kovetkezésképpen a negyedik feltétele annak, hogy a védjegyjogosult megtilthassa a
védjegyéhez hasonlé megjel6lés hasznalatat olyan arukkal, illetve szolgaltatdsokkal
kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy drujegyzékében szereplé arukkal, illetve
szolgaltatasokkal, vagy azokhoz hasonléak, az alapiigyben nem teljestl.

Ebbdl kovetkezben az elsé kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy a 89/104 iranyelv
5. cikke (1) bekezdésének b) pontjat Ggy kell értelmezni, hogy a védjegy jogosultja
nem tilthatja meg harmadik személyeknek, hogy a védjegyhez hasonlé megjelolést
Osszehasonlité reklimban olyan arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban hasz-
ndljanak, amelyek azonosak a védjegy arujegyzékében szerepld arukkal, illetve szol-
galtatasokkal, vagy azokhoz hasonléak, abban az esetben, ha e hasznalat a vasarloko-
zOnség tudatiban nem idéz eld Osszetéveszthetdséget, és ez attdl fliggetleniil fennall,
hogy az emlitett 6sszehasonlité reklam megfelel-e a 84/450 irdnyelv 3a. cikkében
felsorolt valamennyi megengedhetGségi feltételnek.

A madsodik és harmadik, a 84/450 irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdésének értelmezésére
vonatkozé kérdésrél

A kérdést elSterjesztd birdsag masodik és harmadik kérdésével azt kivanja megtudni,
hogy a 84/450 iranyelv 3a. cikkének (1) bekezdését tigy kell-e értelmezni, hogy az
olyan 6sszehasonlité reklam, amelyben a rekldmozd a versenytarsa védjegyét vagy
e védjegyhez hasonlé megjelolést haszndl, csak akkor megengedett, ha e haszndlat
szitkséges a reklamozo, illetve a versenytarsa aruinak vagy szolgéltatdsainak az
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Osszehasonlitasdhoz, illetve, hogy az adott esetben a versenytars védjegyéhez hasonlé
megjelolés hasznalata tekinthet8-e sziikségesnek.

A kérdést elSterjeszté birdsag azonban e rendelkezés értelmezését csak arra az esetre
kérte, ha a Birdsag az elzetes dontéshozatalra el6terjesztett elsé kérdésre igennel
valaszolna.

Az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett mésodik és harmadik kérdést ezért nem
kell megvizsgalni.

A koltségekrol

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szamara a kérdést elGterjesztd
birdsag el6tt folyamatban 1évé eljaras egy szakaszat képezi, ez a birdsag dont a kolt-
ségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsdg elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt kolt-
ségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (els6 tandcs) a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A védjegyekre vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szolo, 1988.
december 21-i 89/104/EGK tandcsi elsé iranyelv 5. cikkének (1) és (2) bekez-
dését, valamint az 1997. oktéber 6-i 97/55/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvvel moédositott, a megtéveszté és osszehasonlité reklamrodl szélo,
1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tandcsi iranyelv 3a. cikkének (1) bekez-
dését ugy kell értelmezni, hogy a lajstromozott védjegy jogosultja nem tilt-
hatja meg harmadik személyeknek, hogy a védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonlé megjelolést hasznaljanak olyan 6sszehasonlité reklamban, amely az
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emlitett 3a. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamennyi megengedhetdségi
feltételnek megfelel.

Amennyiben azonban a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megje-
161és hasznalata megtiltisanak a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének
b) pontjiaban foglalt feltételei teljesiilnek, kizart, hogy az az 6sszehasonlité
reklam, amelyben az emlitett megjelolést hasznaljak, megfeleljen a 97/55
iranyelvvel médositott 84/450 iranyelv 3a. cikke (1) bekezdésének d) pont-
jaban meghatarozott megengedhetdségi feltételnek.

A 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjat ugy kell értelmezni,
hogy a lajstromozott védjegy jogosultja nem tilthatja meg harmadik szemé-
lyekkel szemben, hogy a védjegyhez hasonlé megjelolést 6sszehasonlito
reklamban olyan arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban hasznal-
janak, amelyek azonosak a védjegy arujegyzékében szerepld arukkal, illetve
szolgaltatasokkal, vagy azokhoz hasonléak, abban az esetben, ha e hasz-
nalat a vasarlokozonség tudatiban nem idéz el6 osszetéveszthetoséget, és ez
attol fiiggetleniil fennall, hogy az emlitett 6sszehasonlité reklam megfelel-e
a 97/55 iranyelvvel moédositott 84/450 iranyelv 3a. cikkében felsorolt vala-
mennyi megengedhetdségi feltételnek.

Alairasok
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