2009. 06. 18-1 ITELET — C-487/07. SZ. UGY
A BIROSAG ITELETE (els6 tanécs)
2009. junius 18.*

A C-487/07. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benyujtott el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem targyaban,
amelyet a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesiilt Kirdlysag)
a Birésaghoz 2007. november 5-én érkezett, 2007. oktdber 22-i hatdrozataval terjesztett
el6 az el6tte

a I’Oréal SA,

a Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

a Laboratoire Garnier & Cie

és

a Bellure NV,

* Az eljéras nyelve: angol.
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a Malaika Investments Ltd, amely a ,Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”
kereskedelmi név alatt végzi tevékenységét,

a Starion International Ltd

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (elsé tandcs),

tagjai: P. Jann tandcselnok, M. Ilesic (el6add), A. Tizzano, A. Borg Barthet és E. Levits
birdk,

fétandcsnok: P. Mengozzi,
hivatalvezet6: R. Seres tandcsos,

tekintettel az frasbeli szakaszra és a 2008. november 5-i targyalasra,

figyelembe véve a kovetkezGk dltal el6terjesztett észrevételeket:

— aLl’Oréal SA Lancéme parfums et beauté & Cie SNC és a Laboratoire Garnier & Cie
képviseletében H. Carr és D. Anderson QC, valamint J. Reid barrister,
a Baker & McKenzie LLP megbizdsabdl,
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- aMalaika Investments Ltd és a Starion International Ltd képviseletében R. Wyand
QC, valamint H. Porter és T. Moody-Stuart solicitors,

- az Egyesiilt Kiralysdg Kormanya képviseletében T. Harris, késébb L. Seeboruth,
meghatalmazotti minéségben, segit6je: S. Malynicz barrister,

- a francia kormény képviseletében G. de Bergues, A.-L. During és B. Beaupére-
Manokha, meghatalmazotti mindségben,

- aholland kormany képviseletében C. Wissels, meghatalmazotti mindségben,

- a lengyel kormany képviseletében A. Rutkowska és K. Rokicka, meghatalmazotti
mindségben,

- a portugdl kormany képviseletében L. Inez Fernandes és I. Vieira da Silva,
meghatalmazotti minéségben,

— az Eurdpai Kozosségek Bizottsaga képviseletében W. Wils és H. Krdmer, megha-
talmazotti minéségben,

a fétanacsnok inditvdnyanak a 2009. februdr 10-i targyaldson tortént meghallgatasat
kovetden,
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meghozta a kovetkezd

Itéletet

Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszaba-
lyok kozelitésérdl sz6ld, 1988. december 21-i 89/104/EGK tandcsi elsd iranyelv
(HL L 40., 1. o; magyar nyelvii kiillonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.) 5. cikke (1)
és (2) bekezdésének, valamint az 1997. oktdber 6-i 97/55/EK eurdpai parlamenti
és tandcsi iranyelvvel (HL L 290., 18. o0.; magyar nyelv(i killonkiadas 15. fejezet, 3. kotet,
365. 0.) modositott, a megtéveszté és Osszehasonlité reklamrol széld, 1984.
szeptember 10-i 84/450/EGK tanécsi irdnyelv (HL L 250., 17. o.; magyar nyelvi
killonkiadas 15. fejezet, 1. kotet, 227. o.; a tovabbiakban: 84/450 irdnyelv) 3a. cikke
(1) bekezdésének az értelmezésére iranyul.

A kérelmet a L'Oréal SA, Lancome Parfums et Beauté & Cie, valamint a Laboratoires
Garnier & Cie (a tovdbbiakban igy egyiitt: L'Oréal és tarsai) altal a Bellure NV (a
tovdbbiakban: Bellure), a Malaika Investments Ltd, amely a ,Honeypot
cosmetic & Perfumery Sales” kereskedelmi név alatt végzi tevékenységét (a
tovabbiakban: Malaika), és a Starion International Ltd (a tovabbiakban: Starion)
ellen, ez utébbiak védjegybitorlds jogcimén torténé marasztaldsa érdekében inditott
peres eljaras keretében terjesztették eld.

Jogi hattér

A kozdsségi szabdlyozds

A 89/104 iranyelvet hatalyon kiviil helyezte a 2008. november 28-an hatélyba lépett,
a védjegyekre vonatkozd tagallami jogszabdlyok kozelitésérdl sz616, 2008. oktdber 22-i
2008/95/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL L 299., 25. o.) (kodifikalt
véltozat). Ennek ellenére — figyelemmel a tényéllds id6pontjara — az alapeljarasbeli
ligyre tovabbra is a 89/104 iranyelv alkalmazandé.
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A 89/104 iranyelv tizedik preambulumbekezdésének szovege a kovetkezé:

»mivel a lajstromozott védjegy dltal nydjtott oltalom - amelynek rendeltetése
kiilongsen annak biztositdsa, hogy a védjegyet hordozé aru vagy a védjegy alatt
nydjtott szolgaltatds a védjegyjogosulttdl szarmazik — a védjegy és a megjelolés,
valamint az érintett druk vagy szolgédltatdsok azonossiga esetén feltétlen; mivel
az oltalom a megjelolés és a védjegy, valamint az érintett druk vagy szolgéltatasok
hasonldésaga esetére is kiterjed; mivel az OsszetéveszthetGséggel Osszefiiggésben
a hasonlésag fogalmat értelmezni sziikséges; mivel az Osszetéveszthetdség, amelynek
értékelése szdmos tényez6t6l — kiillondsen a védjegy piaci ismertségétdl, attdl
a képzettarsitastol, amelyet a hasznalt vagy a védjegyként lajstromozott megjelolés
el6idéz, valamint a védjegy és a megjelolés kozotti, valamint a veliik megjelolt aruk vagy
szolgdltatdsok kozotti hasonldsdg mértékétdl — fiigg, az oltalom szempontjabdl kiillonos
feltételt képez; mivel az OsszetéveszthetGség megallapitdsinak médja — kilonosen
a bizonyitési teher — olyan nemzeti eljarasi szabalyok hatalya ald tartozik, amelyeket ez
az iranyelv nem érint”.

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

»(1) A védjegyoltalom a jogosult szamadra kizardlagos jogokat biztosit. A kizarélagos
jogok alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil gazdasagi
tevékenység korében hasznal:

a) a védjeggyel azonos megjeldlést olyan arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcso-
latban, amelyek azonosak a védjegy drujegyzékében szereplé darukkal, illetve
szolgaltatasokkal;

b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel Gsszetéveszthetnek a megje-
16lés és a védjegy azonossdga vagy hasonldsiga, valamint az érintett druk, illetve
szolgdltatdsok azonossdga vagy hasonldsdga miatt; az 6sszetéveszthetGség magaban
foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjel6lést gondolati képzettdrsitds
(asszociacid) utjan kapcsolhatjék a korabbi védjegyhez.

1-5230



L’OREAL ES TARSAI

(2) Barmelyik tagallam el6irhatja tovdbb4, hogy a jogosult barkivel szemben felléphet,
aki hozzdjarulasa nélkil gazdaségi tevékenység korében a védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonlé megjelolést haszndl az drujegyzékben szereplé drukhoz, illetve szolgaltata-
sokhoz nem hasonlé arukkal, illetve szolgéltatdsokkal kapcsolatban, feltéve, hogy
a védjegy a tagdllamban johirnevet élvez, és a megjelolés alapos ok nélkiil torténd
hasznalata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlnd a védjegy megkiilonboztetd
képességét vagy johirnevét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabdlyozott feltételek megvaldsuldsa esetén tilos
kiilléndsen:

b) a megjelolést hordoz6 aru eladésra valé felkinaldsa, forgalomba hozatala, valamint
forgalomba hozatal céljabol torténd raktdron tartésa, illetve szolgaltatds felajanldsa
vagy annak nyudjtasa a megjelolés alatt;

d) a megjelolés hasznalata az iizleti iratokon vagy a reklimozésban.
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Az emlitett irdnyelv ,A védjegyoltalom korlatai” c¢im@ 6. cikkének (1) bekezdése
a kovetkezéképpen rendelkezik:

»A védjegyoltalom alapjan a jogosult nem tilthat el mdst attdl, hogy gazdasagi
tevékenysége korében — az tizleti tisztesség kovetelményeivel 6sszhangban — hasznélja

b) az dru vagy a szolgéltatds fajtijara, mindségére, mennyiségére, rendeltetésére,
értékére, foldrajzi eredetére, elBallitasi, illetve teljesitési idejére vagy egyéb
jellemzdjére vonatkozé jelzést;

Az Osszehasonlité reklamra vonatkozé rendelkezéseket a 84/450 irdnyelv eredeti
valtozataba a 97/55 iranyelv vezette be.

A 97/55 irdnyelv (2), (7), (9), (11), (13)—(15) és (19) preambulumbekezdésének szévege
a kovetkezé:

»(2)  mivel a bels6 piac megvaldsitasa egyre szélesebb kort vélasztékot jelent majd;
azért, hogy a fogyasztok a belsé piacot a lehetd legjobban hasznalhassak, illetve
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haszndljak ki, és mivel a reklam rendkiviil fontos szerepet jatszik abban, hogy
Kozosség-szerte az aruk és szolgaltatasok szamara hatékony piacok nyiljanak
meg, az Osszehasonlité reklam formajat és tartalmat meghatirozé alapvetd
rendelkezéseknek egységesnek kell lenniiik, valamint Ossze kell hangolni
az Osszehasonlitd reklam feltételeit a tagallamokban; mivel ha ezek a feltételek
teljesiilnek, ez segiteni fogja a kiilonféle dsszehasonlithaté termékek elényeinek
targyilagos bemutatdsat; mivel az 6sszehasonlit6 reklam az druk és szolgaltatdsok
nyGjtéi kozotti versenyt is serkentheti a fogyasztdk javara;

mivel az 6sszehasonlitést illetéen meg kell allapitani az 6sszehasonlité reklam
megengedett feltételeit, hogy meg lehessen hatdrozni, melyek azok az Gssze-
hasonlité rekldmmal kapcsolatos gyakorlatok, amelyek torzithatjék a versenyt,
kéarosak lehetnek a versenytarsakra nézve, és kedvezétleniil befolydsolhatjak
a fogyasztok dontését; mivel a megengedett Gsszehasonlité reklam e feltéte-
leinek tartalmazniuk kell az aruk és szolgaltatasok tulajdonsdgai térgyilagos
6sszehasonlitasanak kritériumait;

mivel az dsszehasonlité reklam versenysértd és tisztességtelen mdédon torténd
alkalmazasanak megakadalyozdsa érdekében csak az azonos sziikségleteket
kielégité vagy azonos rendeltetésti, egymassal versenyzé aruk és szolgéltatasok
osszehasonlitdsa engedhet6 meg;
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mivel az 6sszehasonlit6 rekldm feltételei egyiittesen alkalmazanddk, és Osszes-
ségiikben kell 6ket figyelembe venni; [...]

mivel a [...] 89/104 [...] irdnyelv 5. cikkének értelmében a lajstromozott védjegy
a jogosultjanak kizardlagos jogokat biztosit, koztik azt a jogot, hogy
megakadélyozza, hogy harmadik személyek azonos drukkal vagy szolgaltata-
sokkal, vagy adott esetben mas drukkal kapcsolatban a gazdaségi tevékenység
korében a védjeggyel azonos vagy hozzd hasonlé béarmiféle megjelolést
haszndljanak;

mivel azonban az 6sszehasonlité rekldm hatékonnya tétele érdekében sziikséges
lehet valamely versenytdrs druinak vagy szolgéltatdsainak azonositisa olyan
védjegyre vagy kereskedelmi névre valé hivatkozassal, amelynek az emlitett
versenytars a jogosultja;

mivel a versenytars védjegyének, kereskedelmi nevének vagy egyéb megkiilon-
boztetd jelzéseinek ilyen haszndlata nem jelenti harmadik fél e kizdrdlagos
joganak megsértését, ha megfelel ezen irdnyelv feltételeinek, mivel ebben
az esetben célja csupan a killonbségtétel és ezzel a kiilonbségek targyilagos
kiemelése;
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(19) mivel az az Gsszehasonlitas, amely egy drut vagy szolgaltatast oltalom alatt allé
védjeggyel vagy védett kereskedelmi névvel ellatott aru utanzataként vagy
madsolataként mutat be, nem tekintheté olyan reklimnak, amely eleget tesz
a megengedett Osszehasonlité reklamra vonatkozé feltételeknek”.

A 84/450 iranyelv 1. cikke szerint az iranyelv célja tobbek kozott azoknak a feltételeknek
a meghatdrozasa, amelyek mellett az 6sszehasonlité reklim megengedett.

Ezen irdnyelv 2. cikkének 1. pontja szerint ,reklam: egy kereskedelmi, ipari, kézmdipari
vagy szabadfoglalkozasu tevékenység keretében barmilyen forméban, az drucikkek vagy
szolgdltatdsok, beleértve az ingatlanokat, a jogokat és kotelezettségeket is, értékesité-
sének elémozditisa érdekében megfogalmazott éllitas”. Ugyanezen cikk 2a. pontja
szerint ,,0sszehasonlité rekldm: minden olyan rekldm, amely kozvetleniil vagy kozvetve
felismerhetévé tesz valamely versenytarsat, vagy a versenytars altal kinalt arukat vagy
szolgaltatasokat”.

Az emlitett irdnyelv 3a. cikkének (1) bekezdése a kovetkez6képpen rendelkezik:

»Az 0sszehasonlitést illetéen Gsszehasonlité reklam a kovetkez6 feltételek teljesiilése
esetén megengedett:

a) a reklam 2. cikk 2. pontja, a 3. cikk és a 7. cikk (1) bekezdése szerint nem
megtéveszts;
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nem idézi el a piacon a rekldmozoénak és valamely versenytirsanak, vagy
a reklamoz6 és versenytarsa védjegyének, kereskedelmi nevének, egyéb megkii-
l6nboztetd jelzésének, druinak vagy szolgéltatasainak Osszetévesztését;

nem rontja vagy becsmérli valamely versenytirs védjegyeinek, kereskedelmi
neveinek, mas megkiilonboztets jelzéseinek, aruinak, szolgéltatdsainak, tevé-
kenységeinek vagy koriilményeinek a hirét;

nem haszndlja ki tisztességtelen moddon valamely versenytirs védjegyének,
kereskedelmi nevének vagy egyéb megkiillonboztets jelzésének vagy versenytdrs
termékek eredetmegjelolésének hirnevét;

az arut vagy szolgdltatast nem egy védett védjeggyel vagy védett kereskedelmi
névvel elldtott dru vagy szolgaltatds utdnzataként vagy masolataként mutatja be.”

A nemzeti szabdlyozds

A 89/104 irdnyelv rendelkezéseit a nemzeti jogba a védjegyekrdl sz616 1994. évi torvény
(Trade Marks Act 1994) iltette at. A 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének
a) pontjat és (2) bekezdését e torvény 10. cikkének (1) és (3) bekezdése iiltette at.
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A 84/450 iranyelv 3a. cikkének rendelkezéseit a nemzeti jogba a megtéveszt6 reklamok
ellenérzésérol sz40l6 2000. évi rendeletekkel (Control of Misleading Advertisements
[Amendment] Regulations 2000 [SI 2000/914]) tltették at, amelyek egy 6j, 4A. cikkel
egészitették ki a megtéveszté reklamok feliigyeletérdl szolé 1988. évi rendeleteket
(Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 [SI 1988/915]).

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdések

A L'Oréal és térsai a L'Oréal-csoportba tartozé tagok, amelyek mindségi illatszereket
gyartanak és forgalmaznak. Ok a jogosultjai az Egyesiilt Kirdlysdgban a parfiimok
és mas illatszerek tekintetében lajstromozott, alédbbi j6 hirti védjegyeknek:

- aTrésor parfumre vonatkozé védjegyek:

- a ,Trésor” szovédjegy (a tovdbbiakban: Trésor szévédjegy),

— a Trésor parfum - elol- és oldalnézetbSl dbrazolt — parfumds tivegének
formdjébol és az azon egyebek mellett feltiintetett , Trésor” szobdl 4ll6, sz6-
és abras (Osszetett) védjegy (a tovabbiakban: a Trésor parfiimds tivegének
védjegye),

- az e parfimos iveg forgalmazdsira haszndlt — elolnézetb8l dbrazolt —
csomagolds dbrdjabol és az azon egyebek feltiintetett , Trésor” szobdl allg, sz6-
és abras (Osszetett) védjegy (a tovabbiakban: a Trésor csomagoladsdnak védjegye)
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- a Miracle parfiimre vonatkozé védjegyek:

- a ,Miracle” sz6védjegy (a tovabbiakban: Miracle szévédjegy),

- a Miracle parfim — elolnézetbdl abrazolt — parfiimés {ivegének formajabdl
és az azon egyebek mellett feltiintetett ,Miracle” szébdl all6, sz6- és abras
(Osszetett) védjegy (a tovabbiakban: a Miracle parfiimos tivegének védjegye),

- az e parfiimos iiveg forgalmazasara hasznalt — elolnézetb8l adbrazolt —
csomagolds 4brajabdl és az azon egyebek mellett feltiintetett ,Miracle” sz6bol
all6, sz6- és dbrds (Osszetett) védjegy (a tovabbiakban: a Miracle csomagoldsanak
védjegye)

- az ,Anais-Anais” szévédjegy;

- a Noa parfiimre vonatkozé védjegyek:

- a ,Noa Noa” sz6védjegy, valamint

— a stilizdlt bet(ivel szedett ,Noa” szét tartalmazd, szo- és dbras (Osszetett)
védjegyek.
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A Malaika és a Starion az Egyesiilt Kiralysagban a ,Creation Lamis” sorozatba tartozé
parfliimutanzatokat forgalmaz. A Starion ezenkiviil a ,Dorall” és a ,Stitch” sorozatba
tartoz6 parflimutanzatokat is forgalmaz.

A ,Creation Lamis” és a ,Dorall” sorozat termékeit a Bellure gyartja.

A ,Creation Lamis” sorozat részét képezi tobbek kozott a La Valeur parfiim, amely
aTrésor parfiim utdnzata, és amelynek parfiimos tivege és csomagoldsa atlagos mértéki
hasonlésigot mutat ez utébbiéval. A sorozat részét képezi tovabba a Pink Wonder
parfiim, amely a Miracle parfiim utédnzata, és amelynek parfiimds tivege és csomagolasa
atlagos mértékid hasonldsdgot mutat ez utébbiéval.

Mindkét esetben megallapithatd, hogy a hasonlésag nem olyan jelleg(i, hogy alkalmas
lenne akar a szakmabeliek, akar a vasarl6k6zonség megtévesztésére.

A Dorall sorozat részét képezi tobbek kozott a Coffret d’Or parfiim, amely a Trésor
parfim utdnzata, és amelynek parfimos tivege és csomagoldsa enyhe hasonldsdgot
mutat ez utébbiéval.

A ,Stitch” sorozatba tartozé parfiimok — kiillemiiket tekintve egyszerii — csomagolasa
nem mutat semmiféle hasonlésagot a L'Oréal és tarsai altal forgalmazott parfiimok
tivegeivel és csomagoldsaval.

A ,Creation Lamis”, a ,Dorall”, valamint a ,Stitch” sorozat parfiimjeinek forgalmaza-
sdhoz a Malaika és a Starion — a kiskereskedéknek tovabbitott — 0sszehasonlito listakat
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(a tovabbiakban: 6sszehasonlité listdk) alkalmaz, amelyekben feltiintetik azoknak
a mindségi parfiimoknek a szévédjegyeit, amelyeknek a forgalmazott parfiimok
az utdnzatai.

A L'Oréal és tarsai védjegybitorlasi keresetet inditottak a High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division el6tt a Bellure-rel, a Starionnal és a Malaikdval
szemben.

A L'Oréal és tarsai arra hivatkoztak, hogy egyrészt az 6sszehasonlito listdk alkalmazasa
azon jogok megsértésének mindsiil, amelyek 6t a Trésor, a Miracle, az Anais-Anais
és a Noa sz6védjegyeihez, valamint a Noa sz6- és dbrds (Osszetett) védjegyeihez f(iz6d6
oltalom alapjan megilletik, és e jogsértést a védjegyekrdl sz6lé 1994. évi torvény
10. cikkének (1) bekezdése tiltja.

Masrészt azt éllitottdk, hogy aruik parfiimos tivegeinek és csomagoldsanak utinzdsa,
valamint az ilyen kiszereléssel torténd parfiimértékesités azon jogok megsértésének
mindsiil, amelyek &ket a Trésor és a Miracle szévédjegyeihez, valamint a Trésor
parfiimos Givegének sz6- és dbras (Osszetett) védjegyeihez, a Trésor csomagolasanak
védjegyéhez, a Miracle parfiimos tivegének és csomagolasidnak védjegyéhez fiz6d6
oltalom alapjan megilletik, és e jogsértést a védjegyekrdl sz6lé 1994. évi torvény
10. cikkének (3) bekezdése tiltja.

2006. oktober 4-i itéletével a High Court helyt adott a keresetnek a védjegyekrél sz616
torvény 10. cikkének (1) bekezdésén alapulé részének, mint megalapozottnak. A
keresetnek az ugyanezen torvény 10. cikke (3) bekezdésén alapulé részének viszont
— a Trésor csomagolasanak védjegye és a Miracle parfiimos iivegének védjegye
tekintetében — nem adott helyt.

A Malaika és a Starion, valamint a L'Oréal és tarsai egyardnt fellebbezést nytjtottak be
ezen itélettel szemben a Court of Appealhez (England & Wales) (Civil Division).
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Ami az azon védjegyeket feltiintet6 Osszehasonlité listdk alkalmazésat illeti,
amelyeknek védjegyjogosultjai a L'Oréal és tarsai, és amely listdk ez utébbiak szerint
Osszehasonlité rekldmnak mindsiilnek a 84/450 irdnyelv értelmében, a kérdést
elSterjesztd birdsag azt kérdezi, hogy megtilthat6-e a 89/104 irdnyelv 5. cikke
(1) bekezdése a) pontjanak alkalmazasaban valamely versenytars védjegyének az ilyen
listak formdjaban torténé haszndlata.

Ha igen, akkor az emlitett birdsag azt szeretné megtudni, hogy az ilyen hasznalat ennek
ellenére engedélyezhet-e a 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében. E tekintetben, figyelemmel arra, hogy a versenytirs védjegyének Gssze-
hasonlit6é rekldamban valé hasznalata megfelel a 89/104 iranyelv 6. cikkében foglalt
rendelkezéseknek, ha az emlitett reklam megfelel a 84/450 iranyelv 3a. cikkének, ezért
ugy véli, hogy ez utébbi rendelkezés értelmezésére van sziiksége ahhoz, hogy az alaptigy
targyaban donteni tudjon.

A L'Oréal és tarsai dltal forgalmazott mindségi parfiimokéihez hasonlé csomagolasok
és parfiimos tivegek hasznalatét illetéen a kérdést elSterjesztd birdsag a 89/104 irdnyelv
5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett ,tisztességtelen kihaszndlas” fogalmat
szeretné tisztazni.

E koriilményekre tekintettel a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) gy
dontott, hogy felfiiggeszti az eljarast, és a kovetkezd kérdéseket terjeszti elézetes
dontéshozatalra a Birdsag elé:

»1) A 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének akar a), akir b) pontja ald tartozik-e
az olyan haszndlat, amelynek sordn a kereskedd sajat aruinak és szolgéltatasainak
rekldmozasara egy versenytars lajstromozott védjegyét haszndlja a célbdl, hogy
az altala értékesitett aruk jellemzdit (kiilonosen illatit) a versenytars altal e
védjeggyel forgalmazott druk jellemzdihez (kiilondsen illatdhoz) hasonlitsa Ggy,
hogy az nem okoz OsszetéveszthetGséget, illetve egyébként nem veszélyezteti
a védjegy alapvetd, szarmazast jel6lé funkci6jat?
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2) A 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdése a) pontjanak hatilya ald tartozik-e
az a hasznalat, amelynek soran a kereskedd az értékesitésnél egy kozismert,
lajstromozott védjegyet haszndl (tobbek kozott egy Osszehasonlité listdban) sajat
terméke valamely jellemzéjének (killonosen illatanak) jelolésére gy, hogy:

a) az nem okoz semmiféle GsszetéveszthetGséget; és

b) nem befolydsolja a kozismert lajstromozott védjeggyel jelolt termék értékesi-
tését; és

c) nem veszélyezteti a lajstromozott védjegy szdrmazast jelol6 alapveté funk-
cidjat, és nem sérti az emlitett védjegy hirnevét akdr annak imdzsa rontasaval,
felhigitasdval vagy barmely mas médon; és

d) jelentds szerepet jatszik a kereskedd termékének promdcidjdban?

3) A [84/450 irdnyelv] 3a. cikkének g) pontja alkalmazasiban hogyan értendd
a »tisztességtelen modon kihaszndlja« kifejezés, valamint kilonosen tisztesség-
telen médon haszndlja-e ki valamely kozismert védjegy hirnevét a kereskedd
olyankor, amikor egy dsszehasonlitd listaval termékét valamely kozismert védjegy-
gyel jelolt termékhez hasonlitja?
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Az emlitettiranyelv 3a. cikke h) pontjanak alkalmazasaban hogyan értend6 az »arut
vagy szolgéltatdst utdnzatként vagy masolatként mutat be« kifejezés, és killonosen
kiterjed-e ez a kifejezés arra az esetre, ha — anélkill, hogy az barmiféle
Osszetéveszthetdséget vagy megtévesztést okozna — valaki csupdn térgyilagosan
azt dllitja, hogy termékének egyik alapvetd jellemzdje (illata) olyan, mint a védjegy-
gyel jelolt kozismert terméké?

Amikor a kereskedd tigy haszndl olyan megjelolést, amely ugyan nem megtévesz-
tésig, de hasonlé valamely lajstromozott, j6 hiri védjegyhez, hogy:

a)

b)

c)

a lajstromozott védjegy szarmazdsra vonatkozé garancidt nydjto, alapvetd
funkcidja nem sériil vagy keriil veszélybe;

a lajstromozott védjegyet vagy annak j6 hirnevét illetben nem meril fel
a megfakulds, sem az 6sszetéveszthet6ség, illetve mindezek bekovetkezésének
kockdzata;

a védjegyjogosult értékesitését ez nem érinti; és

a védjegyjogosultat ezaltal nem fosztjdk meg semmilyen, védjegyének
promdcidjaval, fenntartisival vagy hirneve novekedésével kapcsolatos bevé-
teltdl;

ugyanakkor a keresked6 kereskedelmi haszonra tesz szert a megjel6lés
haszndlata révén, annak a lajstromozott védjegyhez valé hasonlésdga miatt,
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akkor ez a hasznélat kimeriti-e a lajstromozott védjegy hirnevének »tisztességtelen
kihaszndaldsa« fogalmat a [89/104 irdnyelv] 5. cikkének (2) bekezdése értelmében?”

Az elézetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésekrol

Miként azt a kérdést elSterjeszt birdsag is kifejtette, az els6—negyedik kérdések,
amelyek a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének és a 84/450 irdnyelv 3a. cikke
(1) bekezdésének értelmezésére vonatkoznak, azon 6sszehasonlito listdk alperesek éltal
torténé alkalmazdsaval kapcsolatosak, amelyek azon védjegyek szerepelnek, ame-
lyeknek védjegyjogosultjai a L'Oréal és tarsai, mig az 6todik kérdés, amely a 89/104
iranyelv 5. cikke (2) bekezdésének értelmezésére vonatkozik, a L'Oréal és tarsai altal
forgalmazott azon mindségi parfimokéhez hasonl6 csomagoldsok és parfiimos tivegek
alkalmazasdval kapcsolatos, amelyek szd- és abras védjegyekkel védettek. Lévén, hogy
ez utobbi rendelkezést az emlitett védjegyeknek a széban forgd 6sszehasonlito listakban
torténd haszndlatira is alkalmazni kell, ezért célszeri el6szor az 6todik kérdést
megvalaszolni.

Az otodik kérdésrél

Otodik kérdésével a kérdést el6terjesztd birésag lényegében arra szeretne vélaszt kapni,
hogy a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését ugy kell-e értelmezni, hogy
az a harmadik személy, aki valamely johir(i védjegyhez hasonlé megjelolést hasznal,
tisztességteleniil kihaszndlja a védjegyet abban az esetben, ha e haszndlat druinak vagy
szolgaltatasainak értékesitésénél a részére hasznot eredményez, anélkiil hogy
ugyanakkor mindez a kozonség szamadra OsszetéveszthetGséget okozna, vagy
a védjegyre, illetve annak jogosultjara nézve sérelmet jelentene vagy jelenthetne.

Bevezetésként emlékeztetni kell arra, hogy a jogi és ténybeli hitteret a kérdést
elSterjesztd birdsag allapitja meg, igy a Birdsidgnak nem feladata a ténybeli
megallapitdsokat kétségbe vonni (ldsd ebben az értelemben a C-153/02. sz. Neri-

I-5244



34

35

36

L’OREAL ES TARSAI

tigyben 2003. november 13-dn hozott itélet [EBHT 2003.,1-13555. 0.] 34. és 35. pontjat,
valamint a C-347/06. sz. ASM Brescia tigyben 2008. julius 17-én hozott itélet [EBHT
2008., I-5641. o.] 28. pontjat). Ennélfogva, még ha — miként azt az Egyesiilt Kirdlysdg
Kormanya és a francia kormany is allitja — elsé ranézésre kevéssé is tlinhet valdszintinek
az, hogy a valamely védjegyhez hasonlé megjelolés harmadik fél altali haszndlata
a lajstromozott védjegy arujegyzékében szerepl6 aruk utanzatainak értékesitésénél ugy
eredményez hasznot a harmadik fél druinak értékesitésénél, hogy ugyanakkor nem sérti
az emlitett védjeggyel jelolt druk imazsat vagy értékesitését, a Birdsagot akkor is koti
a kérdést elSterjesztd birdsag dltal kifejtett ezen vélelem.

A 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdése az ugyanezen cikk (1) bekezdésében
el6irtndl szélesebb kord oltalmat vezet be a jé hirnévvel rendelkezd védjegyek javéra.
Ezen oltalom kiilonos feltétele a lajstromozott védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé
megjelolés olyan alapos ok nélkiili haszndlata, amely a védjegy megkiilonboztetd
képességét vagy jé hirnevét tisztességteleniil kihasznalja vagy kihasznalhatja, illetSleg
sérti vagy sértheti (ldsd ebben az értelemben a C-425/98. sz. Marca Mode iigyben 2000.
junius 22-én hozott itélet [EBHT 2000., I-4861. 0.] 36. pontjat; a C-408/01. sz., Adidas-
Salomon és Adidas Benelux tigyben 2003. oktéber 23-an hozott itélet [EBHT 2003,
1-12537. o0.] 27. pontjat és a C-102/07. sz., Adidas és Adidas Benelux iigyben 2008.
aprilis 10-én hozott itélet [EBHT 2008., 1-2439. o.] 40. pontjat, valamint a 89/104
irdnyelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjat illetéen a C-252/07. sz. Intel Corporation
tigyben 2008. november 27-én hozott itélet [EBHT 2008., [-8823. 0.] 26. pontjat).

Mindent 0Osszevetve, a Birdsig kimondta, hogy a 89/104 iranyelv 5. cikkének
(2) bekezdését azon aruk és szolgaltatisok tekintetében is alkalmazni kell, amelyek
a lajstromozott védjegy &rujegyzékében szerepl6kkel azonosak, vagy azokhoz
hasonléak (ldsd ebben az értelemben a C-292/00. sz. Davidoff-tigyben 2003. januér 9-én
hozott itélet [EBHT 2003., I-389. 0.] 30. pontjat, a fent hivatkozott Adidas-Salomon
és Adidas Benelux tigyben hozott itélet 18—22. pontjat, valamint a fent hivatkozott
Adidas és Adidas Benelux tigyben hozott itélet 37. pontjat).

A 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdésében emlitett sérelmek, amennyiben
megvalésulnak, a védjegy és a megjelolés bizonyos fokd hasonldsaganak kovetkezmé-
nyei, amely altal az érintett vasarlék6zonség egymassal rokonitja a kett6t, vagyis
kapcsolatba hozza 6ket egymadssal, ugyanakkor nem keveri 6ket 6ssze. Ennélfogva tehat
nem kovetelmény, hogy a jo hirGi védjegy és a harmadik személy altal hasznélt
megjelolés kozotti hasonlosag olyan fokul legyen, hogy az érintett vasarl6kozonség
képzetében fenndlljon az Osszetévesztés veszélye. Elegendd, ha a jo hir( védjegy
és a megjelolés kozotti hasonldsdg olyan fokd, hogy annak hatdsira az érintett
vasarlokozonség kapcsolatba hozza a megjelolést a védjeggyel (1asd a fent hivatkozott
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Adidas-Salomon és Adidas Benelux iigyben hozott itélet 29. és 31. pontjat, valamint
a fent hivatkozott Adidas és Adidas Benelux tigyben hozott itélet 41. pontjat).

A vésarlokozonség altal torténd ilyen kapcsolatbahozatal sziikséges feltétel, azonban
6nmagaban nem elegend6 ahhoz, hogy abbél azon sérelmek valamelyikének fennallasat
meg lehessen éllapitani, amelyekkel szemben a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekez-

dése a j6 hirli védjegyek szdmédra védelmet nydjt (lasd ebben az értelemben, a fent
hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itélet 31. és 32. pontjat).

E sérelmek el6szor is, a kordbbi védjegy megkiillonboztets képességének megsértése,
maésodszor, e védjegy jo hirnevének megsértése, és harmadszor, az emlitett védjegy jé
hirnevének vagy megkiilonboztetd képességének tisztességtelen kihasznaldsa (lasd
ebben az értelemben a fent hivatkozott Intel Corporation iigyben hozott itélet
27. pontjat).

A védjegy megkiilonboztetd képességének megsértését illetben — amelyet ,felhigu-
lasnak”, ,felmorzsolédasnak” és ,zavarasnak” is neveznek — ez a kiarosodds abbdl 4ll,
hogy meggyengiil e védjegy képessége az arujegyzékben szerepld druknak és szolgalta-
tasoknak e védjegy jogosultjatdl szairmazoként val6 azonositasira, mivel az azzal azonos
vagy ahhoz hasonlé megjelolés harmadik fél 4ltali hasznalata a védjegy 6nazonossa-
ganak és a vasarlokozonség képzetére gyakorolt befolydsoldsdnak diszperzidjaval jar. Ez
a helyzet tobbek kozott akkor, ha a védjegy, amely kozvetlen asszocidciot keltett
az arujegyzékben szerepld aruk vagy szolgéltatasok tekintetében, tobbé nem alkalmas
erre (l4sd ebben az értelemben a fent hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itélet
29. pontjat).

Ami védjegy j6 hirnevének sérelmét illeti, amelyet még a ,megfakulds” vagy ,leromlas”
kifejezésekkel is szoktak jelolni, e sérelem akkor kovetkezik be, amikor azok az druk
vagy szolgéltatdsok, amelyek tekintetében az azonos vagy hasonlé megjelolést
a harmadik felek haszndljak, a kozonségre ugy hathatnak, hogy eziltal a védjegy
vonzereje csokken. Az ilyen sérelem veszélye tobbek kozott abbdl adddhat, hogy
a harmadik fél 4ltal kindlt druk vagy szolgiltatdsok olyan jellemzével vagy
tulajdonsaggal birnak, amely a védjegy imdzsara negativ hatdst gyakorolhat.
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Ami a ,védjegy megkiilonboztetd képességének vagy hirnevének tisztességtelen
kihaszndalasa” fogalmat illeti, amelyet még az ,,é16skodés” vagy ,,potyazas” kifejezésekkel
is szoktak jelolni, e fogalom nem a védjegy dltal elszenvedett sérelemhez kotédik,
hanem az azzal azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lés harmadik fél altal torténd
hasznalatabdl szarmazé el6nyhoz. E fogalom tobbek kozott magéban foglalja azt
az esetet, amikor a védjegy imazsa atvitelének vagy a vele azonos vagy hozza hasonld

megjeloléssel jelolt drukra kivetitett tulajdonsagoknak koszonhet6en a jé hird védjegy
nyomdokdban egyértelm kihasznalas folyik.

A sérelmek e harom tipusa kozil egyetlen is elegendé a 89/104 irdnyelv 5. cikke
(2) bekezdésének alkalmazasahoz (lasd ebben az értelemben a fent hivatkozott Intel
Corporation tigyben hozott itélet 28. pontjat).

Ebbdl kovetkezik, hogy a védjegy megkiilonbozteté képességének vagy jo hirének
harmadik fél altali kihasznaldsa tisztességtelennek mindsiilhet akkor is, ha az azonos
vagy hasonlé megjel6lés haszndlata nem okoz sérelmet sem a védjegy megkiilonboztetd
képességének, sem j6 hirnevének, vagy ennél dltalainosabban, a védjegy jogosultjanak
sem.

Annak eldontésekor, hogy a megjelolés haszndlata tisztességtelenill haszndlja-e ki
a védjegy megkillonboztetd képességét vagy jo hirnevét, olyan altalanos értékelést kell
végezni, amely figyelembe veszi az adott {igy valamennyi relevins tényez6jét, amelyek
soraban tobbek kozott szerepel a védjegy jé hirének intenzitdasa és megkiilonboztetd
képességének foka, az iitkoz6 védjegyek kozotti hasonlésag mértéke, valamint
az érintett aruk vagy szolgaltatasok jellege és egymdshoz kozelallé mivoltuk mértéke.
A védjegy j6 hirének intenzitasat és megkiilonboztetd képességének fokat illetéen
a Birésag mar kimondta, hogy minél jelentsebb az emlitett védjegy megkiilonboztetd
képessége és jo hirneve, anndl konnyebb lesz annak elfogadésa, hogy szdmadra sérelmet
okoztak. Szintén az itélkezési gyakorlatbdl kovetkezéen, minél erdteljesebben
és kozvetlenebbiil idézi fel a megjelolés a védjegyet, anndl nagyobb annak a kockézata,
hogy a megjel6lés aktudlis vagy jov6beli hasznélata sérti vagy tisztességteleniil
kihaszndlja a védjegy megkilonboztetd képességét vagy jé hirnevét (lasd ebben
az értelemben a fent hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itélet 67—69. pontjat).
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Ezenkiviil hangstlyozni kell, hogy ezen dltalanos értékelés keretében adott esetben az is
figyelembe vehetd, hogy fenndll-e a védjegy felhiguldsinak vagy megfakuldsanak
veszélye.

A jelen esetben nem vitds, hogy a Malaika és a Starion a L'Oréal és tarsai altal
lajstromoztatott johiri védjegyekhez hasonlé csomagoldsokat és {ivegeket hasznal

olyan parfimok értékesitéséhez, amelyek azon luxuscikkek ,gyenge mindségl
utdnzatai, amelyek tekintetében az emlitett védjegyeket lajstromoztdk és haszndljdk.

E tekintetben a kérdést elbterjeszté birdsdg megallapitotta az egyrészrél a Malaika
és a Starion dltal haszndlt bizonyos kiszerelések, mdasrészrél a L'Oréal és tarsai
tulajdonat képezé csomagoldsok és parfiimos tivegek oltalmira vonatkozd egyes
védjegyek kozotti kapesolatot. Ezenfeliil az el6zetes dontéshozatalra utal6 hatarozatbdl
kitinik, hogy e kapcsolat kereskedelmi hasznot eredményez az alapiigy alperesi
szamara. Az utalé hatdrozatbdl az is kitlinik, hogy az emlitett védjegyek, valamint
a Malaika és a Starion altal értékesitett termékek kozotti hasonldsag szandékos, és arra
szolgdl, hogy a vasdrl6kozonség képzetében asszocidciot (képzettarsitdst) keltsen
a mingségi parfimok és azok utdnzatai kozott, a célbdl, hogy elémozditsa ez utébbiak
értékesitését.

Azon éltaldnos értékelés sordn, amelyet a kérdést elSterjesztd birdsagnak el kell majd
végeznie annak megdallapitasihoz, hogy e korilmények alapjan fenndill-e a védjegy
megkiilonboztetd képességének vagy jo hirnevének tisztességtelen kihasznalasa, azt is
figyelembe kell majd venni, hogy az utdnzott parfiimokéhez hasonlé csomagolasok
és tivegek hasznélatanak az a célja, hogy reklamcélbdl hasznot hizzon azon védjegyek
megkiilonboztetd képességébdl és jé hirébdl, amelyekkel e parfiimoket értékesitik.

E tekintetben pontositani kell, hogy amikor valamely harmadik fél a j6 hir(i védjegyhez
hasonlé megjelolés haszndlatdval megprébéal annak nyomdokédba 1épni, azért, hogy
elényt szerezzen annak vonzerejébdl, elismertségéb6l és presztizsébdl, valamint azért,
hogy kihasznalja — mindennem pénziigyi ellentételezés nélkdl, illetve anélkiil, hogy e
tekintetben sajit raforditdst kellene eszkozolnie — a védjegyjogosult altal e védjegy
imazsanak megteremtése és fenntartdsa érdekében eszkozolt iizleti raforditdsokat,
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akkor az emlitett haszndlatbdl szarmazé el6nyt az emlitett védjegy megkiilonboztetd
képességének vagy jo hirének tisztességtelen kihasznalasanak kell mindsiteni.

Az elébbiekre valé tekintettel az 6todik kérdést tigy kell megvalaszolni, hogy a 89/104
iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését gy kell értelmezni, hogy a védjegy megkiilonboz-
tet6 képességének vagy jo hirének e rendelkezés értelmében vett tisztességtelen
kihasznéldsdnak nem el6feltétele sem az Osszetévesztés veszélyének fennalldsa, sem
a védjegy megkiilonbozteté képességének vagy jo hirének sérelme, vagy ennél
altaldnosabban, a védjegy jogosultjanak okozott sérelem sem. A jé hird védjegyhez
hasonl6 megjelolés harmadik fél altali haszndlatabol szarmazé elény akkor tisztesség-
telen, ha az megprdbal e haszndlat révén a jo hiri védjegy nyomdokéba 1épni, azért,
hogy el6nyt szerezzen annak vonzerejébdl, elismertségébdl és presztizsébdl, és kihasz-
ndlja — mindennemi pénziigyi ellentételezés nélkiil — a védjegyjogosult altal e védjegy
imazsanak megteremtése és fenntartdsa érdekében eszkozolt tizleti raforditdsokat.

Az elsé és a mdsodik kérdésrdl

Els6 kérdésével a kérdést elSterjeszt birdsag arra szeretne vélaszt kapni, hogy a 89/104
irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének a), illetve b) pontjit ugy kell-e értelmezni, hogy
a lajstromozott védjegy jogosultja megtilthatja az e védjeggyel azonos megjel6lés
harmadik fél altali, 6sszehasonlité reklam keretében torténd haszndlatat olyan arukkal
vagy szolgaltatasokkal kapcsolatban, amelyek tekintetében az emlitett védjegy
lajstromozasra keriilt, akkor is, ha e hasznélat nem veszélyezteti a védjegynek az druk
és szolgaltatasok szarmazdsit jelold, alapvetd funkcidjat. Méasodik kérdésével, amelyet
az elsével egyiitt kell vizsgalni, az emlitett birésag 1ényegét tekintve azt kérdezi, hogy
valamely kozismert védjegy jogosultja megtilthatja-e az ilyen haszndlatot e cikk
(1) bekezdésének a) pontja alapjan, ha az nem sérti a védjegyet vagy annak valamely
funkcidjat, viszont jelentds szerepet jatszik a harmadik fél druinak vagy szolgéltaté-
sainak promdciéjanal.
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Bevezetésként hangsulyozni kell, hogy az olyan 6sszehasonlité listak, mint az alapeljaras
targyat képezdk, 6sszehasonlité reklamnak mindsiilhetnek. Ugyanis a 84/450 iranyelv
2. cikkének 1. pontja értelmében rekldm a kereskedelmi, ipari, kézmiipari vagy
szabadfoglalkozast tevékenység keretében barmilyen formaban, az arucikkek vagy
szolgaltatasok értékesitésének elémozditasa érdekében megfogalmazott allitas. Az
emlitett 2. cikk 2a. pontja szerint az ilyen rekldm akkor mindsiilhet 6sszehasonlité
rekldmnak, ha kozvetleniil vagy kozvetve felismerhet6vé tesz valamely versenytérsat,
vagy a versenytdrs altal kinalt arukat vagy szolgaltatasokat. Figyelemmel arra, hogy e
meghatarozasok meglehetésen tagak, ezért az dsszehasonlité reklam igen valtozatos
formékat 6lthet (l4sd ebben az értelemben, a C-112/99. sz. Toshiba Europe tigyben
2001. oktéber 25-én hozott itélet [EBHT 2001., I-7945. o.] 28. és 31. pontjat;
a C-44/01. sz. Pippig Augenoptik tigyben 2003. 4prilis 8-dn hozott itélet [EBHT 2003.,
[-3095. o.] 35. pontjat; a C-381/05. sz. De Landtsheer Emmanuel tigyben 2007.
aprilis 19-én hozott itélet [EBHT 2007.,1-3115. 0.] 16. pontjat, valamint a C-533/06. sz.,
02 Holdings és O2 [UK] tigyben 2008. janius 12-én hozott itélet [EBHT 2008.,
1-4231. o. ] 42. pontjat).

Végeredményben a Birésag kordbban mar kimondta, hogy a versenytars védjegyével
azonos vagy ahhoz hasonl6 megjel6lésnek az 6sszehasonlité reklamban a reklimozé
altal abbdl a célbdl torténd haszndlata, hogy a versenytirs aruit vagy szolgaltatdsait
azonositsa, a 89/104 iranyelv 5. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a reklimozé
sajat aruival vagy szolgdltatasaival kapcsolatos haszndlatnak mindsil. Az ilyen
haszndlat tehat adott esetben az emlitett rendelkezések alapjan megtilthaté (lasd
a fent hivatkozott O2 Holdings és O2 [UK] iigyben hozott itélet 36. és 37. pontjat).

A Birdsag ugyanakkor azt is pontositotta, hogy a védjegy jogosultja nem tilthatja meg
harmadik személyeknek, hogy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést
haszndljanak olyan dsszehasonlité reklamban, amely a 84/450 iranyelv 3a. cikkének
(1) bekezdésében felsorolt valamennyi megengedhetdségi feltételnek megfelel (lasd
a fent hivatkozott O2 Holdings et O2 [UK] iigyben hozott itélet 45. és 51. pontjat).

Azt is hangstlyozni kell, hogy nem vitds, hogy a Malaika és a Starion a parfiim-
osszehasonlité listdiban a Trésor, a Miracle, az Anais-Anais és a Noa sz6védjegyeket
haszndlta, a L'Oréal és tdrsai altal lajstromozott formadban, és nem csupdn az e
védjegyekhez hasonl6é megjeloléseket. Ezenkiviil e haszndlat azon drukkal azonos aruk
tekintetében tortént, amelyek tekintetében az emlitett védjegyeket lajstromoztik, azaz
parfiimok tekintetében.

I-5250



56

57

58

59

L’OREAL ES TARSAI

Az ilyen haszndlat a 89/104 irdanyelv 5. cikke (1) bekezdése a) pontjanak hatdlya ald
tartozik, és nem ugyanezen 5. cikk (1) bekezdése b) pontjanak hatélya ala.

A 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének elsé mondata szerint a védjegyoltalom
a jogosult szdmadra kizdrélagos jogokat biztosit. Ezen irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének
a) pontja értelmében e kizdrdlagos jogok alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet,
aki engedélye nélkiil gazdasagi tevékenység korében a védjeggyel azonos megjelolést
haszndl olyan arukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban, amelyek azonosak
a védjegy drujegyzékében szerepld drukkal, illetve szolgaltatdsokkal.

A Birdésagnak kordbban mar alkalma nyilt megdallapitani, hogy az iranyelv 5. cikkének
(1) bekezdésében foglalt kizarélagos jog célja az, hogy lehet6vé tegye a jogosult szamara
killonos jogosulti érdekeinek védelmét, azaz annak biztositasit, hogy a védjegy
betolthesse szerepét, valamint hogy e jog gyakorldsa azokra az esetekre korlatoz6djék,
amikor a megjelolés harmadik személy altali hasznalata sérti vagy sértheti a védjegy
alapvet6é funkciéit (lasd a C-206/01. sz. Arsenal Football Club tigyben 2002.
november 12-én hozott itélet [EBHT 2002., I-10273. o.] 51. pontjat, a C-245/02. sz.
Anheuser-Busch-tigyben 2004. november 16-dn hozott itélet [EBHT 2004.,1-10989. 0.]
59. pontjat és a C-48/05. sz. Adam Opel iigyben 2007. janudr 25-én hozott itélet
[EBHT 2007., I-1017. o.] 21. pontjat). E funkciok kozott szerepel nemcsak a védjegy
azon alapvetd funkcidja, amely a fogyasztok szdmdra szavatolja az dru szdrmazdsat,
hanem olyan egyéb funkcidk is, mint példdul az ezen druk vagy szolgiltatdsok
mindségének szavatoldsa, vagy a kommunikiciéval, a befektetésekkel, illetve
a reklammal kapcsolatos funkciok is.

A 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja altal nytjtott oltalom igy
kiterjedtebb, mint az ezen 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti, amelynek
alkalmazasahoz sziikség van arra, hogy fenndlljon az Gsszetévesztés veszélye, és igy
annak a lehetdsége, hogy a védjegy valamely alapvetd funkcidja sériil (ldsd ebben
az értelemben a fent hivatkozott Davidoff-iigyben hozott itélet 28. pontjat és a fent
hivatkozott O2 Holdings és O2 [UK] iigyben hozott itélet 57. pontjat). Ugyanis a 89/104
irdnyelv tizedik preambulumbekezdése értelmében a lajstromozott védjegy altal
nydjtott oltalom a védjegy és a megjelolés, valamint az érintett druk vagy szolgéltatasok
azonossaga esetén feltétlen, mikozben a védjegy és a megjelolés, valamint az druk vagy
szolgdltatdsok hasonldsdga esetén az Osszetéveszthetdség kérdése képezi az oltalom
egyik kiillonos feltételét.
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A jelen itélet 58. pontjaban hivatkozott itélkezési gyakorlatbdl kovetkezéen a védjegy
jogosultja, a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapjan nem tilthatja
meg a védjeggyel azonos megjelolés haszndlatat, ha e haszndlat a védjegy egyik
funkcidjat sem veszélyezteti (ldsd még a fent hivatkozott Arsenal Football Club iigyben
hozott itélet 54. pontjit és a fent hivatkozott Adam Opel iigyben hozott itélet
22. pontjat).

Igy a Bir6sdg mar korabban kimondta, hogy a tisztan leiré jellegii hasznalat bizonyos
esetei nem tartoznak a 89/104 irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének hatalya ald, mivel nem
sértenek semmilyen olyan érdeket, amelyet e rendelkezés védeni szdndékozik, és igy
nem tartozik az e rendelkezés értelmében vett hasznalat fogalma ald (ldsd ebben
az értelemben a C-2/00. sz. Holterhoff-igyben 2002. majus 14-én hozott itélet
[EBHT 2002., I-4187. 0.] 16. pontjat).

E tekintetben mindenesetre pontositani kell, hogy az alapiigyben vazolt helyzet
alapvetden eltér a fent hivatkozott Holterhoff-tigyben hozott itélet alapjaul szolgald
helyzett6l, mivel azon szévédjegyeknek a Malaika és a Starion altal terjesztett
osszehasonlité listdban torténé hasznalata, amelyeknek a jogosultja a L'Oréal és tarsai,
nem tisztdn leiré jelleg(i, hanem reklamcélt szolgdl.

A kérdést el6terjeszt6 birdsag feladata annak vizsgalata, hogy ilyen helyzetben, mint
az alapeljarasbeli is, azoknak a védjegyeknek a haszndlata, amelyeknek a jogosultja
a L'Oréal és tarsai, veszélyeztetheti-e ezen védjegyek valamely funkcidjat, mint példaul
azok kommunikacidval, befektetéssel vagy reklammal kapcsolatos funkciojat.

Egyébként mivel e birédsidg megallapitotta, hogy az emlitett védjegyek jé hirnevet
élveznek, ezért 6sszehasonlité listdkban val6 hasznalatuk szintén megtilthat6 a 89/104
irdnyelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében, amely alkalmazhatésigdnak nem
sziikségképpeni el6feltétele — miként az a jelen itélet 50. pontjdban mar megallapitdsra
kerilt — az, hogy fenndlljon a védjegy vagy annak jogosultjanak okozott sérelem
veszélye, amennyiben a harmadik fél e haszndlattal ez utdbbit tisztességteleniil
haszndlja ki.
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Az el6zbekben kifejtettekre tekintettel az els6 és masodik kérdésre azt a valaszt kell
adni, hogy a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjat ugy kell értelmezni,
hogy a lajstromozott védjegy jogosultja megtilthatja az e védjeggyel azonos megjelolés
harmadik fél altali, a 84/450 irdnyelv 3a. cikkének (1) bekezdésében felsorolt
megengedhetGségi feltételeknek meg nem felel§ Osszehasonlité reklaim keretében
torténd hasznalatat olyan azonos arukkal vagy szolgaltatasokkal kapcsolatban, amelyek
tekintetében az emlitett védjegy lajstromozasra keriilt, akkor is, ha e hasznédlat nem
veszélyezteti a védjegynek az druk vagy szolgaltatdsok szdarmazdsat jelols, alapvetd
funkcio6jat, amennyiben az emlitett haszndlat sérti vagy sértheti a védjegy valamely mas
funkcidjat.

A harmadik és a negyedik kérdésrol

Harmadik és negyedik kérdésével, amelyeket célszerii egyiittesen vizsgalni, a kérdést
el6terjesztd birdsag lényegét tekintve azt kérdezi, hogy a 84/450 irdnyelv 3a. cikkének
(1) bekezdését ugy kell-e értelmezni, hogy abban az esetben, amikor a hirdet valamely
osszehasonlité lista segitségével — anélkiil, hogy Osszetévesztést vagy megtévesztést
okozna — azt llitja, hogy terméke olyan alapvet6 jellemzdvel rendelkezik, mint
valamely kozismert védjeggyel forgalmazott olyan termék, amelynek a hirdetd terméke
az utanzata, akkor e hirdet6 az emlitett védjegy kozismertségét haszndlja ki
tisztességtelen mdédon ezen 3a. cikk (1) bekezdésének g) pontja értelmében, vagy
valamely ,arut vagy szolgaltatast utanzatként vagy masolatként mutat be” az emlitett
3a. cikk (1) bekezdésének h) pontja értelmében.

A 84/450 iranyelv 3a. cikke — (1) bekezdésének a)-h) pontjaban — felsorolja azokat
az egylttes feltételeket, amelyeknek az Osszehasonlité rekldamnak meg kell felelnie
ahhoz, hogy megengedhetének mindsiilhessen.

E feltételek az Osszehasonlité rekldim megengedésével érintett kiilonféle érdekek
egyensulyba hozatalat célozzak. Miként az a 97/55 irdnyelv (2), (7) és (9) preambu-
lumbekezdéseinek egyiittes értelmezésébdl kovetkezik, e 3a. cikknek az a célja, hogy
a fogyasztok érdekében 6sztonodzze az druforgalmazdk és szolgdltatasnyujtok kozotti
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versenyt, lehet6vé téve a versenytdrsak szdmadra a kilonféle osszevethet6 termékek
elényeinek objektiv kiemelését, megtiltva ugyanakkor az olyan gyakorlatot, amely
versenytorzitd hatasu lehet, sérelmet okozhat a versenytarsnak, és negativ hatdssal lehet
a fogyasztdk valasztasdra.

Ebbdl kovetkezik, hogy az emlitett 3a. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételeket
a lehet6 legkedvezébb mdédon kell értelmezni, Ggy, hogy az lehetévé tegye az aruk,
illetve a szolgdltatdsok jellemzéit objektiv médon 6sszehasonlité rekldmokat (ldsd
ebben az értelemben a fent hivatkozott De Landtsheer Emmanuel tigyben hozott itélet
35. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot), teljes mértékben biztositva azt,
hogy az dsszehasonlité reklamot ne lehessen versenyellenes vagy tisztességtelen, illetve
a fogyasztdk érdekeit sérté mdédon alkalmazni.

Ami kozelebbrdl a versenytirs védjegyének oOsszehasonlité reklamban torténé
hasznélatét illeti, a 84/450 irdnyelv 3a. cikkének (1) bekezdése az ilyen haszndlatot
tobbek Lkozott négy killonos feltételhez koti, amelyeket az emlitett 3a. cikk
(1) bekezdésének d), e), g) és h) pontja sorol fel. Igy tehdt eldiras, hogy a védjegy
haszndlata nem jarhat az dsszetévesztés veszélyével, a védjegy hirnevének rontasaval
vagy becsmérlésével, nem haszndlhatja ki tisztességtelen médon a védjegy kozismert-
ségét, és nem mutathat be valamely drut vagy szolgaltatast a védjeggyel ellatott aru vagy
szolgdltatds utdnzataként vagy masolataként.

Miként az a 97/55 iranyelv (13)-(15) preambulumbekezdésébdl kovetkezik, e
feltételeknek az a célja, hogy Osszebékitse a védjegyjogosult kizardlagos jogainak
védelmét a jogosult versenytarsainak érdekével, valamint a fogyasztéknak az olyan
hatékony dsszehasonlité reklamhoz ftiz6d6 érdekével, amely objektiv médon emeli ki
a kinalt aruk vagy szolgaltatasok kozotti eltéréseket.

Ebbdl kovetkezik, hogy valamely versenytars védjegyének 6sszehasonlité reklimban
valé hasznalata akkor megengedett a koz0sségi jog szerint, ha az 6sszehasonlités ilyen
objektiv médon emeli ki az eltéréseket, és nem az a célja vagy a hatdsa, hogy olyan
tisztességtelen versenyhelyzeteket teremtsen, mint amilyenek kiilonosen a 84/450
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iranyelv 3a. cikke (1) bekezdésének d), e), g) és h) pontjaban leirtak (lasd ebben
az értelemben a fent hivatkozott Pippig Augenoptik tigyben hozott itélet 49. pontjat).

Els6ként, ami a 84/450 irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdésének h) pontjat illeti, amelynek
értelmében az 6sszehasonlitd reklam nem mutathat be valamely arut vagy szolgaltatast
valamely védett védjeggyel vagy kereskedelmi névvel jelolt aru vagy szolgaltatis
utanzataként vagy masolataként, meg kell dllapitani, hogy e rendelkezés sz6vegébdl,
valamint a 97/55 irdnyelv (19) preambulumbekezdésébdl vilagosan kovetkezik, hogy e
feltétel nemcsak a hamis (védjegybitorld) drukra, hanem minden utdnzatra és mésolatra
is vonatkozik.

Masfel6l, a 84/450 irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdése h) pontjanak rendszertani
értelmezésébdl az kovetkezik, hogy annak nem eléfeltétele sem az Gsszehasonlitd
reklam megtévesztd jellege, sem az Osszetévesztés veszélyének fenndllésa. E jelleg vagy
veszély hidnya ugyanis az Osszehasonlité reklim megengedhetdségétdl fiiggetlen,
az emlitett 3a. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjaban felsorolt feltételeket képez.

A 84/450 irdnyelv 3a. cikke (1) bekezdésének h) pontjaban el6irt feltétel kiilonleges célja
abban 4ll, hogy megtiltsa a hirdeté szdmdra azt, hogy az 6sszehasonlité reklimban
feltiintesse azt a tény, hogy az dltala forgalmazott termék valamely védjeggyel jelolt dru
vagy szolgéltatds utdnzata vagy madsolata. E tekintetben, miként azt a fétandcsnok ur
inditvdnyanak 84. pontjdban kiemelte, nem csupan azok a reklamiizenetek tilosak,
amelyek kifejezetten utdnzatra vagy madsolatra utalnak, hanem azok is, amelyek
figyelemmel az eset édltalanos és gazdasagi Osszefiiggéseire, alkalmasak arra, hogy
implicit médon ezt a gondolatot kozvetitsék a célkozonség felé.

Nem vitds, hogy az alapiigybeli 6sszehasonlité listdk célja és hatdsa az, hogy megjeldlje
az érintett vasarlokozonség szamdra azt az eredeti parfiimot, amelynek a Malaika
és a Starion éltal forgalmazott vitatott parfiimok az utdnzatai. Ily médon e listdk azt
a tényt tanusitjdk, hogy ez utdbbi parfiimok azoknak a bizonyos védjegyekkel ellatott
és forgalmazott parfiimoknek az utdnzatai, amelyeknek a jogosultjai a L'Oréal és tarsali,
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és amelyek kovetkezésképpen a 84/450 iranyelv 3a. cikke (1) bekezdésének h) pontja
értelmében gy mutatjak be a hirdetd éltal forgalmazott arukat, mint valamely védett
védjeggyel ellitott aru utdnzatit. Igy ahogyan a f6tandcsnok tr inditvanyanak
88. pontjaban ramutatott, e tekintetben nincs jelent6sége annak a kérdésnek, hogy
a reklamiizenet jelzi-e azt, hogy Osszességében valamely védett védjeggyel ellatott
termék utdnzatdrdl van sz6, vagy csupan e védjegy valamely alapvetd jellemzéjének
— jelen esetben a széban forgd termék illatdnak — utdnzatardl.

Mésodsorban, ami a 84/450 iranyelv 3a. cikke (1) bekezdésének g) pontjat illeti,
amelynek értelmében az Osszehasonlité reklam nem hasznalhatja ki tisztességtelen
moédon a védjegy hirnevét, hangsilyozandd, hogy a ,tisztességtelen kihasznalds”
fogalmat, amelyet mind az emlitett rendelkezés, mind a 89/104 iranyelv 5. cikkének
(2) bekezdése hasznadl, a 97/55 irdnyelv (13)—(15) preambulumbekezdésére tekintettel,
f6szabaly szerint azonosan kell értelmezni (lasd analégiaként a fent hivatkozott O2
Holdings és O2 [UK] tigyben hozott itélet 49. pontjat).

Mivel a jelen itélet 76. pontjdban mar megallapitasra keriilt, hogy az alapiigy alperesei
altal haszndlt 6sszehasonlito listdk ugy mutatjak be az altaluk forgalmazott parfiimoket,
mint a 84/450 iranyelv 3a. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett, védett
védjeggyel elldtott aru utdnzatat vagy masolatat, ezért a harmadik kérdés ugy értendd,
mint amely arra szeretne valaszt kapni, hogy ilyen feltételek mellett az emlitett listak
haszndalatabdl szarmazé elény az ezen oltalom alatt all6 védjegyhez fliz6d6 hirnév
tisztességtelen kihasznédldsdnak mindsiil-e a 3a. cikk (1) bekezdésének g) pontja
értelmében.

E tekintetben megjegyzendd, hogy amikor az olyan 6sszehasonlité rekldm, amely
a hirdet6 aruit igy mutatja be, mint valamely védjeggyel ellatott dru utanzatat, a 84/450
irdnyelv szerint ellentétes a tisztességes versennyel, és ezért jogellenes, a hirdeté altal
az e rekldmnak koszonhetSen realizalt nyereség tisztességtelen verseny eredménye,
és azt ebbdl kovetkezGen e védjegy hirneve tisztességtelen kihasznaldsanak kell
tekinteni.
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L’OREAL ES TARSAI

Ennélfogva a harmadik és a negyedik kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy a 84/450
iranyelv 3a. cikkének (1) bekezdését tgy kell értelmezni, hogy az a hirdetd, aki
az Osszehasonlitd reklamban kifejezetten vagy burkoltan arra tesz utaldst, hogy az altala
forgalmazott aru valamely kozismert védjeggyel elldtott aru utdnzata, akkor 6 az ezen
3a. cikk (1) bekezdésének h) pontja értelmében véve ,arut vagy szolgaltatast
utanzatként vagy masolatként” mutat be. A hirdet6 altal az ilyen jogellenes
osszehasonlité reklamnak koszonhetGen realizalt nyereséget az emlitett 3a. cikk

s

(1) bekezdésének g) pontja értelmében ,tisztességtelennek” kell mindsiteni.

A koltségekrol

Mivel ez az eljras az alapeljarasban részt vevé felek szdmdara a kérdést elGterjeszt
birésdg el6tt folyamatban 1évé eljards egy szakaszat képezi, ez a birdésag dont
a koltségekrol. Az észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (elsé tandcs) a kovetkezéképpen hatarozott:

1) A védjegyekre vonatkozé tagillami jogszabalyok kozelitésérél szolo, 1988.
december 21-i 89/104/EGK tandcsi elsé irdnyelv 5. cikkének (2) bekezdését
ugy kell értelmezni, hogy a védjegy megkiilonbozteté képességének vagy jo
hirének e rendelkezés értelmében vett tisztességtelen kihasznalasanak nem
elofeltétele sem az Osszetévesztés veszélyének fennallasa, sem a védjegy
megkiilonboztetd képességének vagy jo hirének sérelme, vagy ennél alta-
lanosabban, a védjegy jogosultjanak okozott sérelem sem. A j6 hiri védjegyhez
hasonlé megjelolés harmadik fél altali hasznalatabol szarmazé elény alkkor
tisztességtelen, ha az megprobal e hasznalat révén a jo hird védjegy
nyomdokaba lépni, azért, hogy elonyt szerezzen annak vonzerejébdl,
elismertségébdl és presztizsébol, és — mindennemi pénziigyi ellentételezés
nélkiil — kihasznalja a védjegyjogosult dltal e védjegy imazsanak megteremtése
és fenntartasa érdekében eszkozolt iizleti raforditasokat.
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2) A 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjat gy kell értelmezni,
hogy a lajstromozott védjegy jogosultja megtilthatja az e védjeggyel azonos
megjelolés harmadik fél altali, az 1997. oktdber 6-i 97/55/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelvvel mddositott, a megtéveszto és osszehasonlitd
reklamrdl szold, 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tanacsi iranyelv
3a. cikkének (1) bekezdésében felsorolt megengedhetGségi feltételeknek
meg nem felelé 6sszehasonlité reklam keretében torténd hasznalatat olyan
azonos arukkal vagy szolgaltatasokkal kapcsolatban, amelyek tekintetében
az emlitett védjegy lajstromozasra keriilt, akkor is, ha e hasznalat nem
veszélyezteti a védjegynek az aruk vagy szolgaltatasok szarmazasat jelolo,
alapvet6 funkcidjat, amennyiben az emlitett hasznalat sérti vagy sértheti
a védjegy valamely mas funkcidjat.

3) A 97/55 iranyelvvel mddositott 84/450 iranyelv 3a. cikkének (1) bekezdését
ugy kell értelmezni, hogy az a hirdet6, aki az Osszehasonlité reklamban
kifejezetten vagy burkoltan arra tesz utalast, hogy az altala forgalmazott aru
valamely kozismert védjeggyel ellitott aru utanzata, akkor 6 az ezen 3a. cikk
(1) bekezdésének h) pontja értelmében véve ,drut vagy szolgaltatast
utanzatként vagy masolatként” mutat be. A hirdetd altal az ilyen jogellenes
osszehasonlitd reklamnak koszOonhetéen realizalt nyereséget az emlitett
3a. cikk (1) bekezdésének g) pontja értelmében ,tisztességtelennek” kell
mindsiteni.

Aldirasok
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