g

W Hatarozatok Tara

A BIROSAG ITELETE (elsé tandcs)

2012. majus 10.*

»Fellebbezés — Kozosségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (5) bekezdése — A BOTOLIST és
BOTOCYL kozosségi szovédjegyek — A BOTOX kozosségi és nemzeti dbras és szévédjegyek —
Torlés — Viszonylagos kizaré okok — A johirnév sérelme”

A C-100/11. P. sz. tigyben,

a Helena Rubinstein SNC (székhelye: Périzs [Franciaorszag]),
L’Oréal SA (székhelye: Parizs)

(képviseli 6ket: A. von Miihlendahl Rechtsanwalt)

fellebbezdknek

az Eurdépai Unié Birésaga alapokmanyanak 56. cikke alapjan 2011. februdr 28-an benyujtott fellebbezése
targyaban,

a tobbi fél az eljarasban:

a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) (képviseli:
A. Folliard-Monguiral, meghatalmazotti minéségben)

alperes az els6foku eljarasban,
az Allergan Inc. (székhelye: Irvine [Amerikai Egyesiilt Allamok], képviseli: F. Clark barrister)
fél az OHIM fellebbezési tandcsa elétti eljarasban,
A BIROSAG (elsé tanécs),
tagjai: A. Tizzano tanicselnok, A. Borg Barthet (el6add), E. Levits, J.-J. Kasel és M. Berger birdk,
fétanacsnok: P. Mengozzi,
hivatalvezet6: L. Hewlett f6tandcsos,
tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2012. janudr 11-i targyaldsra,
a fétandcsnok inditvanyanak a 2012. februdr 16-i targyaldson tortént meghallgatasat kovetden,

meghozta a kovetkezd

* Az eljaras nyelve: angol.
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2012. 05. 10-1 ITELET — C-100/11. P. SZ. UGY
HELENA RUBINSTEIN ES L'OREAL KONTRA OHIM

téletet

Fellebbezésiikkel a Helena Rubinstein SNC (a tovabbiakban: Helena Rubinstein) és a L'Oréal SA (a
tovabbiakban: L'Oréal) az Eurdpai Unié Torvényszékének a T-345/08. és T-357/08. sz., Rubinstein és
L’Oréal kontra OHIM-Allergan (BOTOLIST és BOTOCYL) egyesitett tigyekben 2010. december
16-dn hozott itéletének (a tovabbiakban: megtdmadott itélet) hatdlyon kiviil helyezését kérik, amellyel
a Torvényszék elutasitotta a T-345/08. sz. ligyben a Helena Rubinstein &ltal a Belsé Piaci
Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM) els6 fellebbezési tandcsdnak
2008. majus 28-i, az Allergan Inc. és a Helena Rubinstein SNC kozotti torlési eljaras targyaban hozott
hatdrozatanak (R 863/2007-1. sz. tigy) hatdlyon kiviil helyezése irdnt benyujtott keresetét, illetve a
T-357/08. sz. iigyben a L'Oréal altal az OHIM els6 fellebbezési tanacsanak 2008. junius 5-i, az Allergan
Inc. és a L’Oréal SA kozotti torlési eljarassal kapcsolatban hozott hatdrozatanak (R 865/2007-1. sz. iigy;
a tovabbiakban egyiittesen: vitatott hatdrozatok) hatalyon kiviil helyezése irdnt benyujtott keresetét.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrol szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendeletet (HL 1994. L 11,, 1. o;
magyar nyelvli kilonkiadas: 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) hatdlyon kivill helyezte és felvaltotta a
kozosségi védjegyrdl szolo, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tanécsi rendelet (HL L 78., 1. o.), amely
20009. aprilis 13-an lépett hatdlyba. Mindazonaltal a jelen jogvita a ténydllas id6pontjara tekintettel még
a 40/94 rendelet hatdlya ala tartozik.

A 40/94 rendelet ,,Viszonylagos kizaré okok” cimi 8. cikkének (5) bekezdése igy rendelkezik:

»A (2) bekezdés szerinti kordbbi védjegy jogosultjanak felszoélaldsa alapjan nem részesiilhet |...]
oltalomban a korabbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolés, ha az érintett aruk, illetve
szolgéltatasok nem hasonléak, feltéve hogy — kozosségi védjegy esetén — a korabbi kozosségi védjegy a
Kozosségben, — korabbi nemzeti védjegy esetén — a kordbbi nemzeti védjegy pedig az érintett
tagallamban johirnevet élvez, és a megjelolés alapos ok nélkill torténdé hasznalata sértené vagy
tisztességteleniil kihasznalna a korabbi védjegy megkiilonboztet6 képességét vagy johirnevét.”

E rendelet ,Viszonylagos torlési okok” cimi 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a
kozosségi védjegyet az OHIM-hoz benygjtott kérelem alapjan torolni kell ,a 8. cikk (2) bekezdése
szerinti korabbi védjegy alapjan, ha arra nézve teljesiilnek a 8. cikk (1) vagy (5) bekezdésében
megallapitott feltételek”.

A 40/94 rendelet ,A Birésaghoz benyujtott keresetek” cimii 63. cikke (1)—(3) bekezdésében igy
rendelkezik:

»(1) A fellebbezési tandcsok fellebbezés targydban hozott hatdrozatai a Birdsig el6tt keresettel
tamadhatok meg.

(2) A kereset hatdskor hidnydra, 1ényeges eljarasi szabdlysértésre, a Szerz6dés vagy e rendelet, illetve
ezek alkalmazdsaval kapcsolatos barmely jogszabdly megsértésére vagy hatdskorrel vald visszaélésre
alapitva indithaté.

(3) A Birésdg a jogvita targyat képez6 hatdrozatot megsemmisitheti [helyesen: hatdlyon kiviil
helyezheti] vagy megvéltoztathatja.”

Ugyanezen rendelet 73. cikke el6irja, hogy az OHIM hatdrozatait indokolni kell, és hogy e hatdrozatok
csak olyan érveken és bizonyitékokon alapulhatnak, amelyekkel kapcsolatban az érintett feleknek
modjukban allt nyilatkozatot tenni.

A 40/94 rendelet 115. cikkének (2) bekezdése el6irja, hogy az OHIM nyelvei az angol, a francia, a
német, az olasz és a spanyol. A felszdlalast, a megszlinés megallapitasara iranyuld, illetve a torlési
kérelmet az OHIM nyelveinek egyikén kell benyujtani.
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A 40/94 rendelet végrehajtasarol szold, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsagi rendelet (HL L 303.,
1. o., magyar nyelvi kiillonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 189. o.; a tovabbiakban: 2868/95 rendelet)
38. szabalyanak (2) bekezdése igy rendelkezik:

»Ha a kérelmet aldtdmaszté bizonyitékot nem a megszlinés megdllapitasira vagy a torlésre iranyuld
eljaras nyelvén nyujtjak be, a kérelmezének a bizonyiték benyujtasatél szamitott két honapon belil be
kell nytjtania e bizonyitéknak az adott nyelven késziilt forditasat.”

A jogyvita alapjat képezo tényallas

2002. majus 6-an a Helena Rubinstein a 40/94 rendelet alapjan a ,BOTOLIST” szémegjelolés kozosségi
védjegyként vald lajstromozasa iranti kérelmet nyujtott be az OHIM el6tt. A L’Oréal 2002. julius 19-én
hasonlé kérelmet nyujtott be a ,BOTOCYL” szémegjelolés tekintetében.

A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatasok nemzetkozi osztilyozasara vonatkozd,
feltlvizsgalt és mddositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megallapodas szerinti 3. osztélyba tartozé arukkal
kapcsolatban tették, amelyek a kovetkezd leirdsnak feleltek meg: ,illatszerek, kolnivizek (eaux de
toilette); fiirdé- és tusolozselék és -s6k nem gyogydszati haszndlatra; pipereszappanok; testdezodorok;
kozmetikai cikkek, nevezetesen krémek, tejek, szeszek, zselék és puderek arc-, test- és kézdpolashoz;
napozd- és napozds utani (kozmetikai) tejek, zselék és olajok; sminktermékek; samponok; fodraszati és
hajapolasi zselék, habok, balzsamok és spray kiszerelésti termékek; hajlakkok; hajszinezdék, hajfestékek
és hajszokité termékek; hajhullamosité és a haj berakdsahoz hasznalt termékek; ill6olajok”.

A BOTOLIST és BOTOCYL kozosségi védjegyeket (a tovdabbiakban egyiittesen: vitatott védjegyek)
2003. oktober 14-én, illetve november 19-én lajstromoztak.

2005. februar 2-an az Allergan Inc. (a tovdbbiakban: Allergan) kérelmet nyujtott be a vitatott védjegyek
lajstromozasanak torlése irant a jelen itélet 10. pontjaban felsorolt druk tekintetében.

A torlési kérelmek szamos korabbi, kozosségi és nemzeti dbras és szévédjegy fenndllasan alapultak,
amelyek tirgya a BOTOX megjelolés volt, és amelyeket a fent emlitett Nizzai Megdllapodds szerinti
5. osztalyba tartozd, aldbbi leirasnak megfelelé aruk tekintetében lajstromoztak: ,Idegrendszeri zavarok,
diszténia, simaizom-zavarok, vegetativ idegrendszeri zavarok, fejfijas, rancok, hiperhidrézis,
sportsériilések, agyi bénulds, gorcs, remegés és fajdalom kezelésére szolgdlé gyogyszerkészitmények”. E
védjegyek koziil a legkorabbit 1991. 4prilis 12-én, a legtijabbat pedig 2003. augusztus 7-én lajstromoztak.

Az emlitett torlési kérelmek aldtdmasztisdul hivatkozott indokok a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjaval Osszefiiggésben értelmezett, ugyanezen rendelet 52. cikke
(1) bekezdésének a) pontjdban és 8. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt okok.

A torlési osztaly 2007. marcius 28-i és aprilis 4-i hatdrozataval a két torlési kérelmet elutasitotta.

2007. janius 1-jén az Allergan fellebbezést nyujtott be az OHIM el6tt a torlési osztdly mindkét
hatdrozata ellen.

A vitatott hatarozatokkal az OHIM elsé fellebbezési tanacsa e két fellebbezésnek helyt adott. Kozelebbrdl

megallapitotta, hogy noha a vitatott védjegyek nem vezetnek a ,kordbbi védjeggyel” vald
Osszetévesztéshez, a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésén alapulé torlési kérelmek megalapozottak.

A Torvényszék eldtti eljaras és a megtamadott itélet
A Torvényszék Hivataldhoz 2008. augusztus 22-én, illetve szeptember 1-jén a benyujtott

keresetlevelével a Helena Rubinstein, illetve a L’Oréal keresetet nyujtott be az OHIM 2008. majus 28-i,
illetve 2008. junius 5-i hatdrozatainak hatalyon kiviil helyezése irant.
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A Torvényszék harmadik tandcsanak elnoke 2010. majus 11-i végzésével a szobeli szakasz lefolytatdsa
és az itélethozatal céljabdl egyesitette a T-345/08. sz. és a T-357/08. sz. ligyet.

Kereseteik alatimasztdsaul a fellebbezdk a két iigyben azonos két-két jogalapra hivatkoztak. Az els6
jogalapot a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére, a masodikat ugyanezen rendelet
73. cikkének megsértésére alapitottak.

Az elsé jogalappal kapcsolatban a Torvényszék megallapitotta a megtamadott itélet 38—41. pontjaban,
az elbzetes észrevételek keretében, hogy a torlési kérelmek szamos kozosségi és nemzeti dbras és
szovédjegy fenndlldsan alapultak, amelyek tirgya a ,BOTOX” megjelolés, és amelyek szinte
mindegyikét a BOTOLIST és BOTOCYL védjegyek bejelentését, azaz 2002. majus 6-at és jalius 19-ét
megel6zden lajstromoztak.

A Torvényszék megjegyezte, hogy a fellebbezési tandcs ,a torlési osztilytdl eltéré megkozelitést valasztott,
amely hatdrozatait kizarélag a 2015832. szdmon lajstromozott kordbbi BOTOX kozosségi dbras
megjelolésre alapitotta, és ugy itélte meg, hogy a 2002. majus 6-at megel6zGen lajstromozott BOTOX
abras és szovédjegyek johirnévre tettek szert, fiiggetleniil attdl, hogy kozosségi vagy nemzeti védjegyek”.
A Torvényszék szerint a fellebbezési tandcs e megkozelitését j6l mutatja az a tény, hogy a fellebbezési
tandcs a vitatott hatarozatokban nem hivatkozott a BOTOX kozosségi védjegy abras elemére.

Ezzel kapcsolatban a Torvényszék ugy itélte meg a megtamadott itélet 40. pontjaban, hogy vizsgalatat
korlatozhatja az Egyesiilt Kirdlysagban 2000. december 14-én ranctalanité kezelés tekintetében
lajstromozott és a ,BOTOX” megjelolést tartalmazé két korabbi nemzeti védjegyre (a tovabbiakban:
korabbi védjegyek), mivel azon teriiletr6l van szd, amely tekintetében az Allergan a legtobb
bizonyitékot nyujtotta be, és az a tény, ha egy tagdllamban megallapitdst nyer valamely viszonylagos
kizdrd ok fennalldsa, elegendé a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazasihoz.

A Torvényszék tehat a megtamadott itélet 41. pontjaban el6adta, hogy megbizonyosodik afeldl, hogy e
rendelkezés alkalmazdsinak feltételei a jelen tigyben teljesiilnek-e, nevezetesen eldszor is ,e [korabbi
védjegyek] johirnevet élveznek-e az Egyesiilt Kirdlysigban”, mdsodsorban ,a [vitatott] védjegyek
hasonldak-e e korabbi védjegyekhez” és végezetill, harmadsorban, hogy ,a [vitatott] védjegyek alapos
ok nélkil torténd haszndlata tisztességteleniil kihaszndlja vagy sérti a korabbi védjegyek
megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét”. A Torvényszék hozzateszi, hogy mivel e feltételek
kumulativ jellegliek, kozilik mar egynek a hidnya is meghiasitia a 40/94 rendelet 8. cikke
(5) bekezdésének rendelkezései alkalmazésat.

El6szor is, a korabbi védjegyek johirnevével kapcsolatban a Torvényszék a megtdmadott itélet
46-63. pontjaban az Allergan altal a torlési kérelmek és a fellebbezési tandcs el6tti fellebbezés
alatdmasztasaul benyujtott bizonyitékokat vizsgalta, melyek nevezetesen: a BOTOX védjegy alatt 1999 és
2003 kozott tizennégy tagallamban forgalmazott druk értékesitéseinek volumene, e védjegy promdcidja az
angol nyelvii tudomdnyos folydiratokban 1999 és 2001 kozott megjelent cikkekben, az emlitett védjegy
alatt forgalmazott aruk felé iranyuld jelentés meédiafigyelem 2001-t6l kezd6dden, féként az angol
sajtéban, a ,BOTOX” cimszé felvétele kiillonb6z6, angol nyelvii szétarakba, amelyek e szét védjegyként
ismerik el, a United Kingdom Intellectual Property Office 2005. aprilis 26-i, az Egyesiilt Kiralysagban
kozmetikai termékek tekintetében lajstromozott BOTOMASK védjegy lajstromozdsanak torlése iranti
kérelem targyaban hozott hatdrozata, az Allergan egyik vezetéjének nyilatkozata, valamint egy, 2004
szeptembere és oktobere folyaman az Egyesiilt Kirdlysagban végzett piackutatas.

Kiilondsen az angol nyelvi Gjsagcikkek elfogadhatésagaval kapcsolatban, amelyet a fellebbezék vitattak
a Torvényszék el6tt azzal az indokkal, hogy azok megjelenése a vitatott védjegyek bejelentését kovetéen
tortént, a Torvényszék a megtamadott itélet 52. pontjdban emlékeztetett az itélkezési gyakorlatra, amely
szerint ,noha valamely korabbi védjegy johirnevét a vitatott védjegy bejelentésének idépontjaban kell
vizsgalni, mindazonaltal bizonyitéerdvel rendelkeznek az olyan dokumentumok is, amelyek ugyan ezen
idépontot kovetden keletkeztek, de lehet6vé teszik a fenti idépontban fenndlld helyzetre vonatkozé
kovetkeztetések levonasat”.
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Ehhez hasonlé médon a Torvényszék ezen itélet 54. pontjaban elutasitotta a fellebbez6k azon érveit,
melyek szerint a tudomdnyos folydiratokban és az altalanos sajtéban megjelent cikkek elfogadhatatlanok,
mivel azokat nem forditottak le francidra, az OHIM el6tti eljaras nyelvére. A Torvényszék ugy itélte meg,
hogy ezen cikkek léte 6nmagdban is ,relevans tényezé a BOTOX védjegy nagykozonség korében fennall6
johirnévének megallapitasahoz, fiiggetleniil e [cikkek] pozitiv vagy negativ tartalmatol”.

A fellebbez6k azon érvét, amely szerint a United Kingdom Intellectual Property Office 2005. aprilis 26-i
hatarozata elfogadhatatlan, mivel e hatdrozatot a vitatott védjegyek bejelentését kovetSen hoztdk, a
Torvényszék a megtamadott itélet 52. pontjaban idézett itélkezési gyakorlatra hivatkozva elutasitotta.

Tovabba a fellebbezék azon érvével kapcsolatban, mely szerint az Allergan vezet6jének nyilatkozata és
a piackutatas elfogadhatatlan, mivel e bizonyitékokat elsé izben a fellebbezési tandcs el6tt nyujtottik be,
a Torvényszék ezen itélet 62. pontjdban emlékezetett arra, hogy a 40/94 rendelet 74. cikke
(2) bekezdésének értelmében ,az [OHIM] figyelmen kiviil hagyhatja azokat a tényeket vagy
bizonyitékokat, amelyeket az érintett felek nem kell6 id6ben terjesztettek el6”, midltal a fellebbezési
tandcs széles mérlegelési jogkorrel rendelkezik. A Torvényszék ugy itélte meg, hogy mivel a
fellebbezési tanidcs nem hatdrozott kifejezetten e bizonyitékok elfogadhatésagardl, azokat
sziikségképpen, ha hallgatélagosan is, elfogadhatéknak tekintette.

A megtamadott itélet 64. pontjdban Torvényszék azt a kovetkeztetést vonta le, hogy az Allergan altal
benytjtott bizonyiték Osszességére tekintettel a fellebbezési tandcs nem sértette meg a 40/94 rendelet
8. cikkének (5) bekezdését, amikor azt allapitotta meg, hogy a BOTOX védjegy a vitatott védjegyek
bejelentésének id6pontjaban az Egyesiilt Kirdlysiagban johirnevet élvezett ,ranckezelésre szolgald
gyogyszerkészitmények” tekintetében.

Masodsorban, a széban forgd védjegyek hasonlésigaval kapcsolatban, a Torvényszék a megtamadott
itélet 69-79. pontjaban azt vizsgalta, hogy a fellebbezési tandcs nem alkalmazta-e tévesen a jogot,
amikor agy itélte meg, hogy a korabbi védjegyek és a vitatott védjegyek kozott olyan mértéki
hasonlésag 4ll fenn, hogy a kozonség e védjegyeket kapcsolatba hozhatja egymassal.

A Torvényszék lényegében megerdsitette a fellebbezési tandcs okfejtését, amely a széban forgéd
védjegyek hasonldsaganak értékelése céljabdl tekintetbe vette azt a koriilményt, hogy a ,boto” el6tag e
védjegyekben kozos. Alldspontja szerint a ,bot” szétagnak nincs kiillonosebb jelentése, és — a
fellebbezok allitasaval ellentétben — az nem utal az Allergan altal forgalmazott gyégyszerkészitmény
hatbéanyagdra, azaz a botulinum toxinra. A Torvényszék megallapitotta tovdbbd, hogy egyetlen érvet
sem hoztak fel annak aldtdmasztdsdul, hogy miért kellene e szétagot elényben részesiteni a fellebbezési
tandcs altal tekintetbe vett ,boto” el6taggal szemben.

A Torvényszék ugy itélte meg, hogy még ha feltételezziik is, hogy a ,BOTOX” megjelolést szét lehet
valasztani a ,bo” mint ,botulinum” és ,tox” mint ,toxin” elemekre, amelyek az alkalmazott hatéanyagra
utalnak, e megjelolés — benne rejlé vagy haszndlat révén megszerzett —megkiilonbozteté képességgel
rendelkezik, legalabbis az Egyesiilt Kirdlysagban.

A Torvényszék megdllapitotta tehat a megtdmadott itélet 76. pontjaban, hogy ,a BOTOX Egyesiilt
Kiralysagon belili, 2003-ban 74.3%-o0s, piaci részesedésének jelentGsége, valamint a védjegynek a
ranckezelést alkalmazé szakemberekbdl allé kozonségen belilli 75%-os ismertsége elegendd a piacon
valé jelentés mértékili ismertség bizonyitdsahoz”.

A Torvényszék szerint a fellebbezési tanacs helytall6 médon allapitotta meg, hogy a széban forgé védjegyek
altal érintett aruk, noha kiilonbozéek, 1évén az Allergan ranckezelésre szolgdldé gyogyszerkészitményeket
forgalmaz, a fellebbezék pedig kozmetikai termékeket, ,rokon piaci dgazatokba” tartoznak.

A Torvényszék tehat azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a fellebbezési tandcs helytélléan allapitotta meg,

hogy a relevans kozonség természetszertileg kapcsolatba fogja hozni egymassal a vitatott védjegyeket és a
johirnevet élvez6 BOTOX védjegyet, még miel6tt ez utdbbit a ,botulinummal” tarsitana.
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Harmadsorban, a vitatott védjegyek haszndlatinak a korabbi védjegyekre gyakorolt hatdsainak
értékelésével kapcsolatban, a Torvényszék emlékezetett rd a megtamadott itélet 81. pontjaban, hogy e
vonatkozdsban harom fajta kiilonb6z6 kockézat all fenn. Igy, mindenekel6tt, valamely bejelentett
védjegy alapos ok nélkil torténé hasznalata sértheti a korabbi védjegy megkiilonbozteté képességét. E
hasznalat sértheti tovabba a korabbi védjegy johirnevét. Végezetiill valamely bejelentett védjegy
jogosultia ~védjegye haszndlata révén tisztességteleniil kihaszndlhatja a korabbi védjegy
megkiillonbozteté képességét vagy johirnevét. A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének
alkalmazasahoz elegend6 e harom fajta kockazat csupan egyikének a fennallésa is.

A Torvényszék, noha a megtdmadott itélet 87. pontjaban elismerte, hogy a fellebbezési tandcs
meglehetdsen ,tomoren” hatirozta meg a vitatott védjegyek haszndlatanak hatdsait, megallapitotta
mindazonaltal, hogy a fellebbezési tandcs szerint ezen hidnyossig oka, vagyis hogy az érintett kozonség
sziikségszerlien kapcsolatba hozza egymassal az itkozd védjegyeket, az igazgatasi eljards és a
Torvényszék el6tti eljaras keretében ,jelentds vita targya volt”.

A Torvényszék a megtamadott itélet 88. pontjaban felidézte az Allergan azon érvét, mely szerint a
vitatott védjegyek ténylegesen a BOTOX védjegy ranckezelés teriiletén megszerzett megkiilonboztetd
képességének és johirnevének kihasznalasat célozzdk, aminek folytin e védjegy értéke gyengiil. A
Torvényszék allaspontja szerint e kockazatok kelléen komolyak és nem hipotetikusak, midltal
indokoljak a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazasat. A Torvényszék kiemelte, hogy a
fellebbez6k a targyaldson elismerték, hogy noha termékeik nem tartalmaznak botulinum toxint,
szandékukban allt az ezen termékhez kapcsoléddod, az e tekintetben egyediilli BOTOX védjegyben testet
olt6 imazs kihasznélasa.

A TorvényszEk tehat az elsé jogalapot teljes egészében elutasitotta.

A masodik jogalappal kapcsolatban a Torvényszék megallapitotta a megtamadott itélet 93. pontjaban,
hogy a fellebbezési tanics a vitatott hatdrozatokban kell6 mddon indokolta, hogy milyen okokbdl
rendelkezik johirnévvel a fellebbezési tandcs szerint a BOTOX védjegy.

A Torvényszék a megtamadott itélet 94. pontjaban megallapitotta tovabbd, hogy a megtamadott
hatarozatok kell6 indokoldst tartalmaznak a vitatott védjegyek alapos ok nélkil torténé haszndlata
hatasainak vonatkozdsdban, amely lehet6vé tette a fellebbez6k szamadra, hogy sziikséges informacidkkal

rendelkezzenek a fellebbezési tanacs erre vonatkozé megéllapitasainak vitatasahoz.

A Torvényszék kovetkezésképpen a masodik jogalapot, valamint a kereseteket teljes egészében
elutasitotta.

A Birosag elotti kérelmek
Fellebbezésiikben a fellebbezdk azt kérik, hogy a Birdsag:
— helyezze hatdlyon kivill a megtamadott itéletet;

— utasitsa el az Allergannak a torlési osztidly 2007. marcius 28-i és 2007. aprilis 4-i hatdrozatainak
hatalyon kiviil helyezése irdnt benyujtott fellebbezéseit, és

— az OHIM-ot kotelezze a fellebbezési eljaras, a Torvényszék el6tti eljardas, valamint az OHIM
fellebbezési tandcsa el6tt felmeriilt koltségek viselésére.

Az OHIM és az Allergan azt kéri, hogy a Birdsag utasitsa el a fellebbezést, és a fellebbezdket kotelezze
a koltségek viselésére.
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A fellebbezésrol

A fellebbez6k fellebbezésiik aldtamasztasdul négy jogalapra hivatkoznak. Az elsé jogalapot a 40/94
rendelet 52. cikke (1) bekezdésének és 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapitjadk. A masodik
jogalappal a fellebbezék azt dllitjak, hogy a Torvényszék megsértette a 40/94 rendeletnek a 2868/95
rendelet 38. szabdlydnak (2) bekezdésével Osszefiiggésben értelmezett 115. cikkét. A fellebbez6k a
harmadik és a negyedik jogalapjukat a 40/94 rendelet 63., illetve 73. cikkének megsértésére alapitjak.

Az elsd jogalaprol

Az elsé jogalap négy részre tagolodik.
Az elsé részrol

— A felek érvei

Az elsé jogalap els6 részével a fellebbezdék azt dllitjak, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot,
amikor gy vélte, hogy a torlési kérelmek vizsgalhatok az Egyesiilt Kirdlysagban lajstromozott azon két
korabbi védjegyre tekintettel, amelyeket a vitatott hatdrozatok meghozatala soran a fellebbezési tandcs
nem vett tekintetbe. Az OHIM fellebbezési tandcsa hatdrozatait kizarélag a 2015832. sz., ,BOTOX”
abras megjelolésbdl all6 korabbi kozosségi védjegyre alapozta.

Az OHIM és az Allergan arra hivatkoznak, hogy az els6 jogalap elsé részét — mint megalapozatlant — el
kell utasitani mivel a fellebbezési taniacs a vitatott hatdrozatokban nem utalt kifejezetten ezen korabbi
kozosségi abras védjegyre.

— A Birésag allaspontja

A Torvényszék a megtamadott itélet 38. pontjdban megéllapitotta, hogy az Allergan altal benyujtott
torlési kérelmek tobb, a ,BOTOX” megjelolést tartalmazéd kozosségi és nemzeti, abras és szévédjegyen
alapulnak, amelyek szinte mindegyikét a BOTOLIST és BOTOCYL védjegyek bejelentését, azaz 2002.
madjus 6-at és julius 19-t megel6zden lajstromoztik. A Torvényszék e tekintetben a vitatott hatarozatok
2. pontjara utalt, amely felsorolja e védjegyeket.

A megtamadott itélet 39. pontjdban a Torvényszék agy itélte meg, hogy a fellebbezési tanics nem
kovette a hatdrozatait csupan a 2015832. sz., korabbi kozosségi dbras védjegyre alapitd torlési osztaly
altal kovetett megkozelitést, és ugy itélte meg, hogy johirnévre tettek szert a 2002. mdjus 6-at
megel6zéen lajstromozott BOTOX dbrds és szovédjegyek, fiiggetlentl attdl, hogy kozosségi vagy
nemzeti védjegyek. A Torvényszék arra is ramutatott, hogy a fellebbezési tandcs megkozelitését mutatja
az, hogy a vitatott hatarozatokban nem utalt a 2015832. sz. kordbbi kozosségi védjegy abras elemére.

E kiilonboz6é tényezdkre tekintettel a Torvényszék vizsgalatat jogszertien korlatozhatta az Egyesiilt
Kiralysagban 2000. december 14-én ranctalanité kezelés tekintetében lajstromozott és a ,BOTOX”
megjelolést tartalmazé két korabbi nemzeti védjegyre, mivel azon teriiletr6l van sz6, amely
tekintetében az Allergan a legtobb bizonyitékot nyujtotta be.

Még azt sziikséges megallapitani, hogy a fellebbez6k mindossze altaldnossagban hivatkoznak arra, hogy
a fellebbezési tandcs, a torlési osztalyhoz hasonldan, értékelését az egyetlen kordbbi kozosségi abras

védjegyre alapitotta, am érvelésiik aldtimasztasdul egyetlen érvet sem terjesztenek eld.

Kovetkezésképpen az elsé jogalap elsé részét el kell utasitani.
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A madsodik részrél

— A felek érvei

Az elsé jogalap masodik részével a fellebbez8k ugy vélik, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a
jogot, amikor azt allapitotta meg, hogy a korabbi védjegyek johirnevet élveznek.

Ami az érintett kozonséget illeti, noha a fellebbez6k nem vitatjdk a Torvényszék erre vonatkozé
értékelését, jelesiil azt, hogy e kozonséget a nagykozonség és az egészségiigyi szakemberek alkotjdk, azt
allitjdk, hogy a Torvényszék az érintett kozonséget alkotd személyek e két kategorigja koziil egyik
tekintetében sem végzett az emlitett védjegyek johirnevének fennallasira vonatkozé kiilon vizsgélatot.

Ami a relevans teriiletet illeti, a megtimadott itélet egyaltalin nem jeloli meg, hogy melyik az a teriilet,
amelyen belil a korabbi védjegyek johirneve megallapitast nyert.

A johirnév bizonyitasaval kapcsolatban a fellebbezék vitatjdk az Allergan altal benyujtott egyes
bizonyitékoknak, igy a BOTOX védjegy alatt forgalmazott aruk értékesitései a megtamadott itélet 46. és
47. pontjaban szerepl6 volumenének, valamint az emlitett védjegy angol nyelvii tudomanyos folydiratokban
folytatott, az ezen itélet 48. és 49. pontjdban bemutatott promdcidjanak bizonyitéerejét. Az emlitett aruk
felé iranyulé jelentés meédiafigyelemmel kapcsolatban, amelyrl az emlitett itélet 50-54. pontja tesz
emlitést, a fellebbezdk azt allitjak, hogy a Torvényszék e bizonyitékot elferditette, mivel azt nem tdmasztotta
ald arra vonatkozé bizonyiték, hogy az Egyesiilt Kirdlysagban milyen korben terjesztik azon tjsagokat vagy
folydiratokat, amelyekben a BOTOX védjegy alatt forgalmazott arukrdl szolé cikkek megjelennek. A
fellebbezdk agy vélik, hogy a Torvényszéknek a megtamadott itélet 55. és 56. pontjaban a ,BOTOX” sz6
tobb szdtarba tortént beillesztésére vonatkozo értékelése a tények eltorzitdsan alapul. A fellebbez6k ugy
itélik meg tovabbd, hogy a Torvényszék a megtimadott itélet 60-63. pontjaban elferditette a
bizonyitékokat az Egyesiilt Kirdlysagban 2004 szeptembere és oktébere folyaman végzett piackutatdssal
kapcsolatban. E tekintetben vitatjdk e piackutatds relevancidjat, mivel az nem tartalmaz olyan tényezdket
— ezek elterjesztése az Allergan feladata lett volna —, amelyek kapcsolatot hoznénak létre az abban foglalt
tények és a vitatott védjegyek bejelentésének idépontjaban fenndllé helyzet kozott.

A United Kingdom Intellectual Property Office 2005. 4prilis 26-i hatdrozataval kapcsolatban a
fellebbez6k tugy vélik, hogy e bizonyitékot a Torvényszéknek elfogadhatatlannak kellett volna
nyilvanitania, amennyiben egy olyan, masik jogvitira vonatkozik, amelyeknek 6k nem felei.

Az OHIM dugy véli, hogy az elsé jogalap masodik részét részben mint elfogadhatatlant, részben pedig
mint megalapozatlant el kell utasitani.

El6szor is, ami a kordbbi védjegyek az érintett kozonséget alkotéd valamennyi személyi kategdria
korében fennallé kozismertségének mértékét illeti, az OHIM azt allitja, hogy minden olyan védjegyrdl,
amely johirnevet élvez a nagykozonség korében, feltételezni kell, hogy azt a szakemberek ismerik.

Mésodsorban, ami a relevans teriiletet illeti az OHIM ugy véli, hogy a Torvényszék azzal, hogy
vizsgalatait az Egyesiilt Kirdlysagban lajstromozott két korabbi védjegyre alapozta, egyértelmien
ramutatott, hogy a relevans teriilet az Egyesiilt Kirdlysag.

Harmadsorban, ami a jéhirnév bizonyitasat illeti, az OHIM és az Allergan arra hivatkozik, hogy a
fellebbezok érvelése e tekintetben egyrészt téves, mivel valamennyi bizonyiték bizonyitéerejének
vitatdsdra iranyul, noha e bizonyitékokat egyiittesen kellene vizsgalni, mdsrészt elfogadhatatlan, mivel
ténykérdésre vonatkozik.

— A Birésag allaspontja

El6szor is meg kell allapitani, hogy a fellebbezék arra vonatkozé érve, hogy a Torvényszék éllitélagosan
tévesen alkalmazta a jogot a kordbbi védjegyek érintett kozonséget alkotéd két személyi kategdria
korében fennalld johirneve tekintetében, a megtamadott itélet téves olvasatan nyugszik.

8 ECLIL:EU:C:2012:285
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A megtamadott itélet 48., 49. és 54. pontjabdl az kovetkezik ugyanis, hogy a Torvényszék a korabbi
védjegyek johirnevét alatdmaszté bizonyitékokként vizsgélta a BOTOX védjegynek mind a gyakorlé
orvosoknak szant folydiratokban, mind az daltaldnos sajtéban, féként angol nyelvli ujsagcikkek
megjelentetése révén végzett promociojat.

Ezt kovetGen, amint arra az OHIM ramutatott, ha egy védjegy johirnevet élvez a nagykozonség korében,
feltételezni kell réla, hogy f6szabdly szerint a szakemberek ismerik. Nem lehet tehat érvényesen azt
allitani, hogy el6fordulhat, hogy a BOTOX védjegy johirnevérdl, az e védjegy alatt forgalmazott aruk felé
a nagykozonség korében irdnyuld jelentés meédiafigyelemrél vagy a ,BOTOX” szé angol nyelvil
szbtarakba torténd felvételérdl az egészségiigyi szakembereknek ne lett volna tudomasuk.

Tehat a Torvényszék e megallapitdsok révén, amelyekbdl adédik, hogy tekintetbe vette tgy a
nagykozonséget, mint az egészségligyi szakembereket, nem alkalmazta a tévesen a jogot, amikor ugy
itélte meg a megtamadott itélet 64. pontjaban, hogy a BOTOX védjegy a vitatott védjegyek
bejelentésének id6pontjaban, azaz 2002. majus 6-dn vagy jalius 19-én az Egyesiilt Kiradlysagban
johirnevet élvezett a ,ranckezelésre szolgdlé gyogyszerkészitmények” tekintetében az érintett
kozonséget alkotd valamennyi kategéria korében.

Kovetkezésképpen azt az érvet, amely szerint a Torvényszék az érintett kozonséget alkoté személyek e
két kategdridja koziil egyik tekintetében sem végzett az emlitett védjegyek johirnevének fennallasira
vonatkoz6 kiilon vizsgalatot, el kell utasitani.

Maésodsorban, azzal kapcsolatban, hogy nincs megjelolve az a teriilet, amelyen beliil a korabbi védjegyekrdl
megallapitast nyert, hogy johirnevet élveznek, meg kell dllapitani egyrészt, hogy abbdl a ténybdl, hogy a
Torvényszék vizsgalatat az Egyesiilt Kiradlysagban 2000. december 14-én lajstromozott két nemzeti védjegyre
korlatozta, kovetkezik, hogy a Toérvényszék az Egyesiilt Kirdlysagot tekintette a relevans teriiletnek.

Masrészt a Torvényszék altal tekintetbe vett kiillonb6z6 bizonyitékokbdl, igy az angol tudomanyos
folyéiratokban vagy napilapokban megjelent angol nyelvii wjsagcikkekbdl, a ,BOTOX” szé angol
nyelvli szétarakba val6 felvételébdl és a United Kingdom Intellectual Property Office hatirozatibdl az
kovetkezik, hogy a korabbi védjegyek johirnévének vizsgalatit a Torvényszék az Egyesiilt Kirdlysag
egész teriiletének vonatkozdsdban elvégezte.

Kovetkezésképpen azt az érvet, mely szerint a Torvényszék a relevans teriilet meghatirozasaval
kapcsolatban tévesen alkalmazta a jogot, el kell utasitani.

Harmadsorban, ami a BOTOX védjegy johirnevének bizonyitasat illeti, eloljiroban meg kell allapitani,
hogy a Torvényszék e tekintetben az Allergan daltal benydjtott bizonyitékok atfogd értékelésére
szoritkozott, amint az a megtamadott itélet 64. pontjabdl kovetkezik. Marpedig a fellebbezdk e
johirnév bizonyitdsdnak vitatdsara iranyul6 érvei ezen bizonyitékokra kiilon-kiilon vonatkoznak.
Kovetkezésképpen, amint arra a fétanacsnok ramutatott inditvdnyanak 20. pontjaban, ha a Birésag a
fellebbezok altal ezen bizonyitékok egyikével vagy masikaval kapcsolatban elSterjesztett néhany érvet
megalapozottnak tartana is, ez nem lenne kihatassal a Torvényszék értékelésére, mivel még meg kell
hatarozni, hogy a Torvényszék dltal végzett atfogd értékelés keretében milyen sulya van az elvetendd
bizonyitéknak. Marpedig a fellebbezés keretében a fellebbezdk erre nem hivatkoztak.

Igy, amennyiben a fellebbezék vitatjak az olyan bizonyitékok bizonyitéerejét, mint a BOTOX védjegy
alatt forgalmazott aruk értékesitéseinek volumene, valamint e védjegy tudomdinyos folydiratokban
folytatott promécidja, elegendé annyit megdllapitani, hogy ezen érveléssel a fellebbezék valdjaban a
bizonyitékok Birdsag eltti 1j értékelését kivanjak elérni.

Mairpedig az alland6 itélkezési gyakorlat értelmében a Birésig nem rendelkezik hatdskorrel sem a

ténydllas megdllapitasira, sem — f8szabdly szerint — a Torvényszék dltal az e ténydllas alatdmasztasara
elfogadott bizonyitékok megvizsgalasira. Amennyiben ugyanis a bizonyitékok megszerzése
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szabdlyszerlien tortént, valamint az altalanos jogelveket, és a bizonyitési teherre és a bizonyitasfelvételre
vonatkoz6 eljarési szabdlyokat tiszteletben tartottdk, kizdrélag a Torvényszék feladata annak
mérlegelése, hogy a hozza benyujtott bizonyitékoknak milyen bizonyitéerét tulajdonit. E mérlegelés
tehat, eltekintve e bizonyitékok elferditésétél, nem mindsil a Birdsag feliilvizsgdlata ald tartozé
jogkérdésnek (a C-304/06. P. sz., Eurohypo kontra OHIM iigyben 2008. majus 8-an hozott itélet
[EBHT 2008., I-3297. o.] 33. pontja és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

Kovetkezésképpen, mivel a jelen iigyben nem hivatkoztak semmilyen elferditésre, a fellebbezéknek az
egyes bizonyitékok bizonyitderejének vitatasara iranyul6 érvét, mint elfogadhatatlant, el kell utasitani.

Azzal, hogy a fellebbezdk azt dllitjak, hogy a Torvényszék elferditette a BOTOX védjegy alatt
forgalmazott aruk felé irdanyulé médiafigyelem jelentéségére és az Egyesiilt Kirdlysigban 2004
szeptemberében és oktoberében végzett piackutatdsra vonatkozé bizonyitékokat, és a ,BOTOX”
szamos szotarba valé felvételére vonatkozd értékelését a tények eltorzitdsara alapozta, meg kell
allapitani, hogy a fellebbez6k, noha e bizonyitékok elferditésére vagy a tények eltorzitdsira
hivatkoznak, mindossze altaldnos és ald nem tamasztott kijelentések révén vitatjak ezek relevancigjat,
és valdjaban e bizonyitékoknak a Birésag altali 4j értékelését akarjak elérni.

Marpedig, amint az a Birdsag jelen itélet 74. pontjaban hivatkozott allandé itélkezési gyakorlatabol
kovetkezik, az ilyen érveket, mint elfogadhatatlanokat, el kell utasitani.

Végezetiil, a fellebbez6k azon allitasaval kapcsolatban, miszerint a United Kingdom Intellectual
Property Office 2005. aprilis 26-i hatdrozata elfogadhatatlan, mivel madsik jogvitara vonatkozik, meg kell
allapitani, hogy az e hatdrozatban szereplé megallapitisok 6nmagukban olyan ténynek tekintheték,
amelyet, amennyiben relevians, a Torvényszék a tények értékelésére vonatkozé 6ndllé hatdskorének
keretében a kordbbi védjegyek Egyesiilt Kirdlysagban fenndllé johirnevének megallapitisa céljabdl
tekintetbe vehet. Egyébként a fellebbez6k nem fogalmaztak meg egyetlen érvet sem az OHIM vagy a
Torvényszék el6tt, amely vitatnd az e hatdrozatban foglalt megéllapitasok helytallésdgat, amint az a
megtdmadott itélet 58. pontjabdl kovetkezik.

Ennélfogva a fellebbez6knek a United Kingdom Intellectual Property Office 2005. aprilis 26-i
hatdrozatanak allitélagos elfogadhatatlansagara vonatkozé érvét, mint megalapozatlant, el kell utasitani.

Kovetkezésképpen az elsé jogalap mdsodik részét részben mint elfogadhatatlant, részben mint
megalapozatlant el kell utasitani.

A harmadik részrél

— A felek érvei

Az elsé6 jogalap harmadik részével a fellebbez6k arra hivatkoznak, hogy a Torvényszék tévesen
alkalmazta a jogot, amikor megallapitotta, hogy kapcsolat all fenn a BOTOX korabbi védjegyek és a
vitatott védjegyek kozott a ,bot” vagy ,boto” kozos elem alapjan, mivel ezen kozos elem leird vagy
altalanos jelleg(i, mivel a ,botulinum toxinra” utal. Egy ilyen kapcsolat nem allapithaté meg, mivel egy
védjegy bejelentdjének engedélyezni kell, hogy ilyen leiré elemet védjegyébe belefoglalhasson.

Az OHIM és az Allergan szerint e harmadik részt mint elfogadhatatlant el kell utasitani azzal az
indokkal, hogy ténykérdésre vonatkozik, amely a Torvényszék 6ndllé értékelése ala tartozik.
— A Birésag allaspontja

Mivel az els6 jogalap harmadik részével a fellebbez6k a Torvényszék azon, a megtimadott itélet
70-73. pontjaban foglalt elemzését szandékoznak vitatni, amelynek sordn a Torvényszék
megallapitotta, hogy a ,bot” vagy ,boto” elétag nem leir6 jellegli, meg kell allapitani, hogy az ilyen
értékelés ténykérdésre vonatkozik.
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Marpedig, amint az az EUMSZ 256. cikkbdl és a Birdsag alapokmaénydnak 58. cikkébdl kittinik, a
fellebbezésnek jogkérdésekre kell korlatozddnia, ennélfogva a Torvényszék kizardlagos hataskorrel
rendelkezik egyfel6l a tényallds megallapitiasara, kivéve ha az gy hozzd benyujtott irataibdl
kovetkez6en megallapitdsai targyilag tévesek, masfeldl a tények értékelésére. A tények értékelése tehdt,
kivéve ha a Torvényszék a részére el6adottakat elferditette, nem jogkérdés, amelyet mint ilyet a
Birésag a fellebbezési eljaras soran vizsgalata ald vonhatna (lasd kilonosen a C-121/01. P. sz,
O’Hannrachain kontra Parlament tigyben 2003. junius 5-én hozott itélet [EBHT 2003., 1-5539. o.]
35. pontjat, valamint a C-431/07. P. sz., Bouygues és Bouygues Télécom kontra Bizottsag tigyben 2009.
aprilis 2-an hozott itélet [EBHT 2009., [-2665. 0.] 137. pontjat).

Mivel a megtamadott itélet 70-73. pontjaban szerepld értékeléssel kapcsolatban a felek a Torvényszék
elé terjesztett egyetlen tény vagy bizonyiték elferditésére sem hivatkoztak, e harmadik részt az ezen
értékelést vitato részében mint nyilvanvaléan elfogadhatatlant el kell utasitani.

Ugyanakkor az emlitett résszel a fellebbez6k arra is hivatkoznak, hogy egy védjegy bejelentdjének
jogaban all, hogy a bejelentett védjegybe belefoglalhassson egy olyan elemet, amely valamely harmadik
személy korabbi védjegyének alkotéelemét képezi, amennyiben ezen kozos elem leird jellegli. Meg kell
allapitani, hogy ezen érvelés egy, a fellebbezés keretében a Birdsig dltali feliilvizsgalat ald tartozé
jogkérdést vet fel.

E vonatkozasban meg kell allapitani, hogy ez az érvelés azon el6feltevésen nyugszik, mely szerint a
»bot” vagy ,boto” kozos elem leird jellegt.

Mairpedig egyrészt a megtamadott itélet 70-73. pontjabdl az kovetkezik, hogy a Torvényszék azt
allapitotta meg, hogy a ,bot” vagy ,boto” el6tag nem leird jellegli. Mdasrészt, amint az a jelen itélet
83—85. pontjabdl kovetkezik, a fellebbezdk altal ezen értékelés vitatasa céljabdl hivatkozott érvek nem
terjesztheték a Birdsag elé egy fellebbezés keretében.

Ilyen koriilmények kozott az elsé jogalap harmadik része, amellyel a fellebbezék azt dllitjdk, hogy
jogukban 4ll valamely korabbi védjeggyel kozos elemet a vitatott védjegyekbe foglalni, amennyiben e
kozos elem leird jellegti, hatastalan.

A fentiekbdl az kovetkezik, hogy az els6 jogalap harmadik részét el kell utasitani.
A negyedik részrol

— A felek érvei

Az elsé jogalap negyedik részével a fellebbezdk azt allitjdk, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a
jogot, amikor bizonyitottnak tekintette, hogy fenndll a korabbi védjegyek johirneve sérelmének
kockazata. A Torvényszéknek a megtamadott itélet 88. pontjaban foglalt értékelését, mely szerint a
vitatott védjegyek kifejezetten a BOTOX védjegy ranckezelés teriiletén megszerzett megkiilonboztetd
képességének és johirnevének kihasznaldsat célozzak egyetlen bizonyiték sem tamasztja ald. A
fellebbezék arra is hivatkoznak, hogy noha a vitatott védjegyek esetlegesen tartalmaznak utaldst a
botulinum toxinra, nem célozzak, szandékozzdk vagy szorgalmazzik a kizarélag orvos rendelvényre
kaphaté gydgyszerkészitmények tekintetében lajstromozott BOTOX védjeggyel valé gondolati
képzettarsitast.

Az OHIM és az Allergan szerint ezt a részt mint megalapozatlant el kell utasitani. Ugyanis a korabbi
védjegyek és a vitatott védjegyek kozotti kapcsolat vezethet a korabbi védjegyek johirnevének
rosszhiszemi felhasznaldsahoz, amennyiben e kapcsolat azt sugallja, hogy a fellebbez6k kozmetikai
termékei a BOTOX termékkel elért hatishoz hasonlé hatdssal rendelkeznek. Ez a kordbbi védjegyek
értékének csokkenését eredményezi.
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— A Birésag éllaspontja

Emlékeztetni kell arra, hogy a kordbbi védjegy jogosultjanak, ahhoz, hogy élvezhesse a 40/94 rendelet
8. cikkének (5) bekezdése altal bevezetett oltalmat, bizonyitania kell, hogy a bejelentett védjegy
hasznalata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlna a korabbi védjegy megkiilonbozteté képességét
vagy johirnevét. EbbSl a célbdl a kordbbi védjegy jogosultjanak nem kell bizonyitania a védjegye
tényleges és aktudlis sérelmének fenndllasat az emlitett 8. cikk (5) bekezdésének értelmében. Ugyanis,
amennyiben eldrelithatd, hogy a kés6ébbi védjegy jogosultja altali hasznalatbdl ilyen sérelem
kovetkezik, a korabbi védjegy jogosultjat nem lehet arra kotelezni, hogy megvérja a sérelem tényleges
megvaldsuldsat ahhoz, hogy megtilthassa az emlitett hasznalatot. A korabbi védjegy jogosultjanak
azonban bizonyitania kell azon tények fennallasat, amelyek alapjan az ilyen sérelem jovobeli
bekovetkezésének komoly veszélyére lehet kovetkeztetni (lasd analdgia dtjan a C-252/07. sz. Intel
Corporation tigyben 2008. november 27-én hozott itélet [EBHT 2008., I-8823. o.] 37. és 38. pontjat).

Tovabba annak eldontésekor, hogy a megjelolés hasznalata tisztességteleniil kihaszndlja-e a védjegy
megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét, olyan atfogd értékelést kell végezni, amely figyelembe
veszi az adott {igy valamennyi relevans tényezgjét (a C-487/0. sz., L'Oréal és tarsai tigyben 2009. janius
18-an hozott itélet [EBHT 2009., I-5185. o.] 44. pontja).

A Torvényszék tehat helytilléan itélte meg tigy a megtamadott itélet 82. pontjdban, hogy a korabbi védjegy
jogosultjanak nem kell bizonyitania a védjegye tényleges és aktudlis sérelmének fenndllasat, de olyan
bizonyitékokat kell benyujtania, amelyek alapjan prima facie a tisztességtelen kihaszndlds vagy a sérelem
bekovetkezésének jovobeli, nem csupan elméleti veszélyére lehet kovetkeztetni, és ilyen kovetkeztetés
levonhaté tobbek kozott valdszinlségszamitasbdl eredé logikai kovetkeztetések alapjan és a relevans
kereskedelmi dgazat szokasos gyakorlatdnak vagy az adott {igy barmely mas tényez6jének tekintetbevételével.

Azt is meg kell allapitani, hogy a Torvényszék kiillonbozé tényezdk vizsgdlata révén jutott arra a
kovetkeztetésre, hogy kapcsolat dall fenn a kordbbi védjegyek és a vitatott védjegyek kozott.
Megillapitotta tobbek kozott, a megtamadott itélet 70-72. pontjdban azt, hogy a szdéban forgd
védjegyekben kozos a ,boto” el6tag, amelyet nem lehet a ,botul-” vagy ,botulinum” roviditésének
tekinteni, ezen itélet 73. és 74. pontjdban azt, hogy a ,BOTOX” megjelolés megszerezte a
megkiilonboztetd képességet, az emlitett itélet 76. pontjaban azt, hogy a kordbbi védjegyek jelentds
johirnevet élveznek, ugyanezen itélet 78. pontjdban pedig azt, hogy az érintett aruk ,rokon piaci
agazatokba” tartoznak. A Torvényszék azt is kifejtette, hogy az érintett kozonség e védjegyeket még azt
megel6zéen kapcsolatba hozza egymassal, hogy a vitatott védjegyeket gondolatban a ,botulinummal”
tarsitand. A Torvényszék megallapitotta tovabba a megtamadott itélet 88. pontjaban, hogy a targyaldson
a fellebbezék elismerték, hogy ha termékeik nem is tartalmaznak botulinum toxint, azért szandékukban
allt az ezen termékhez kapcsoldds, a BOTOX védjegyben testet 6lt6 imdzs kihasznaldsa.

Ilyen korilmények kozott, amint azt a fétandcsnok megjegyezte inditvanydnak 36. pontjaban, a
Torvényszék az adott igy relevians tényezGinek datfogd értékelése alapjan dllapitotta meg a
megtamadott itélet 88. pontjaban, hogy a vitatott védjegyek a BOTOX kordbbi védjegyek
megkiillonboztetd képességének és johirnevének kihasznaldsat célozzak. Kovetkezésképpen a
fellebbez6k azon érve, mely szerint az él6skodd szandék fennallasanak megallapitasat egyetlen
bizonyiték sem tamasztja ald, nem megalapozott.

Egyebekben el kell utasitani a fellebbez6k azon érvét, mely szerint, még ha a vitatott védjegyek
esetlegesen a botulinum toxinra val6 utaldst tartalmaznak is, nem arra irdnyulnak, hogy a kozonség
gondolatban a BOTOX védjeggyel tarsitsa 6ket. Ez az érv ugyanis a Torvényszék azon, a megtamadott
itélet 88. pontjaban szereplé megéllapitasanak alapjat képezd értékelésének vitatdsara iranyul, mely
szerint a ,boto” el6tag nem leird jellegli, és azt nem lehet a botulinum toxinra térténd utaldsnak
tekinteni. Marpedig egy ilyen értékelés, 1évén hogy ténykérdésre vonatkozik, a fellebbezés keretén
beliil, a jelen itélet 84. pontjdban hivatkozott itélkezési gyakorlatnak megfeleléen, nem tartozhat
birésagi feliilvizsgalat ala.
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Kovetkezésképpen az elsé jogalap negyedik részét el kell utasitani. Ennélfogva az elsé jogalapot teljes
egészében el kell utasitani.

A madsodik jogalaprol

A felek érvei

Masodik jogalapjukkal a fellebbezok felréjak, hogy a Torvényszék megsértette a 40/94 rendelet 115. cikkét
és a 2868/95 rendelet 38. szabalyanak (2) bekezdését, mivel elutasitotta a fellebbezési tanics azon
hatdrozata ellen irdnyuld jogalapot, amely az angol nyelvii Gjsagcikkeket elfogadhatéaknak nyilvanitotta,
noha azokat le kellett volna forditani a fellebbezési tandcs el6tti eljards nyelvére, azaz franciara.

Az OHIM, amelyet az Allergan tdmogat, Ggy véli, hogy a masodik jogalapot mint megalapozatlant el
kell utasitani, mivel a 2868/95 rendelet 38. szabdlydnak (2) bekezdése, amelynek targya a torlési eljaras,
nem rendelkezik szankciérél olyan esetre, ha a torlési kérelem benyujtéja a kérelme aldtdmasztasaul
el6terjesztett bizonyitékoknak nem nyujtja be az eljaras nyelvén késziilt forditasat.

A Birésag allaspontja

Emlékeztetni kell arra, hogy az itélkezési gyakorlat értelmében azt a szabalyt, miszerint a felszélalas
vagy a torlési kérelem vagy a megszlinés megallapitdsa irdnti kérelem aldtdmasztasdra szolgdléd
bizonyitékokat az eljaras nyelvén kell elGterjeszteni, vagy be kell nydjtani az e nyelven késziilt
forditasukat, az a kovetelmény indokolja, hogy az inter partes eljarasokban be kell tartani a
kontradiktérius eljaras, valamint a felek kozotti fegyveregyenlGség elvét (lasd ebben az értelemben a
Torvényszék T-107/02. sz., GE Betz kontra OHIM - Atofina Chemicals [BIOMATE] tigyben 2004.
junius 30-an hozott itéletének [EBHT 2004., II-1845. 0.] 72. pontjat és a T-407/05. sz., SAEME kontra
OHIM - Racke [REVIAN’s] tigyben 2007. november 6-an hozott itéletének [EBHT 2007., 11-4385. o.]
35. pontjat).

A jelen tigyben nem allapithaté meg, hogy az angol nyelven benyujtott Gjsagcikkek forditasanak hidanya
sértette volna a fellebbez6k védelemhez valé jogat, tekintettel arra, hogy abban a helyzetben voltak, hogy
e cikkek bizonyitderejét vitassdk a Torvényszék el6tt, mivel elismerik fellebbezésiik 112. pontjaban, hogy
megértették azok tartalmat, tovabba mivel az angol volt a Torvényszék el6tti eljaras nyelve.

Ezenkiviil meg kell dllapitani, amint azt a Torvényszék is kiemelte a megtimadott itélet 54. pontjaban,
hogy a fellebbezdk sem a torlési osztly, sem a fellebbezési tandcs el6tt nem kifogasoltak vagy vitattdk az

angol nyelven benyujtott és a vitatott védjegyek torlési kérelméhez csatolt bizonyitékok tekintetbevételét.

Kovetkezésképpen a masodik jogalapot, mint megalapozatlant, el kell utasitani.

A negyedik jogalaprol

A hatékony igazsagszolgdltatds érdekében a negyedik jogalapot a harmadik jogalapot megel6z&en
célszer( targyalni.

A felek érvei

Negyedik jogalapjukkal a fellebbezdk felréjak, hogy a Torvényszék megsértette a 40/94 rendelet
73. cikkét, amikor elutasitotta az arra vonatkoz6 jogalapjukat, hogy a vitatott hatirozatok nem
tartalmaznak indokolast a BOTOX korabbi védjegyek johirneve fenndlldsanak és sérelmiik kockazata
fennallasanak megallapitasaval kapcsolatban.
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Az OHIM azt éllitja, hogy a negyedik jogalapot mint elfogadhatatlant el kell utasitani, mivel a
fellebbezék az altaluk a Torvényszék el6tt a kordbbiakban mar hivatkozott jogalap ismétlésére
szoritkoznak.

Az OHIM és az Allergan szerint ezt a jogalapot mint megalapozatlant mindenképpen el kell utasitani,
mivel a fellebbezési tandcsnak nem kell kifejezetten indokolnia értékelését minden egyes elGtte
benyujtott bizonyiték bizonyitérejének vonatkozasdban, sem indokolasat tényekkel alatdmasztania.

A Birésag allaspontja

Meg kell allapitani mindenekelStt, hogy a fellebbezdk, azon allitdsukkal, mely szerint a Torvényszék
megsértette a 40/94 rendelet 73. cikkét azzal, hogy elutasitotta a vitatott hatdrozatok indokoldsdnak
hidnyossdgara alapitott jogalapjukat, az unidés jognak a Torvényszék altali értelmezését vagy
alkalmazasat kifogdsoljak. Vagyis az els6fokd eljarasban megvizsgalt jogkérdések a fellebbezés
keretében ujbdl vita targyat képezhetik. Ugyanis ha a fellebbezé a Torvényszék el6tt mar felhasznalt
jogalapokra és érvekre nem alapithatnd fellebbezését, a fellebbezési eljaras részben értelmét vesztené
(lasd tobbek kozt a C-41/00. P. sz., Interporc kontra Bizottsag tigyben 2003. mércius 6-dn hozott itélet
[EBHT 2003., I-2125. o.] 17. pontjat és a C-16/06. P. sz., Les Editions Albert René kontra OHIM
tigyben 2008. december 18-dn hozott itélet [EBHT 2008., 1-10053. o.] 110. pontjat). A negyedik
jogalap ennélfogva elfogadhaté.

Ezt kovetden emlékeztetni kell arra, amint azt a Torvényszék helytdlléan megjegyezte a megtamadott
itélet 92. pontjaban, hogy az OHIM hatdrozatainak a 40/94 rendelet 73. cikke szerinti indokoldsi
kotelezettsége annak a kettds célnak felel meg, hogy egyrészt lehet6vé tegye, hogy jogaik védelme
érdekében az érdekeltek megismerjék a hozott intézkedés indokait, mdsrészt hogy lehetévé tegye az
unids birésag szamara a hatarozat jogszertségének feliilvizsgalatat.

Ezen kotelezettség teljesithetdé anélkiil, hogy kifejezetten és kimeritd jelleggel sziikséges lenne valaszolni
egy fellebbezd dltal elSterjesztett érvek mindegyikére.

A jelen tigyben a Torvényszék megallapitotta a megtamadott itélet 93. pontjaban, hogy a fellebbezési
tandcs a vitatott hatirozatokban bemutatta azon okokat, amelyek folytdin a BOTOX védjegy johirnevet
élvez. Ramutatott e tekintetben, hogy ,ezen okok kovetkeznek ugyanis mind a vizsgalat szempontjaban
relevans tények Osszefoglalasabdl, mind a fellebbezési tandcs altal a [vitatott] hatdrozatokban végzett,
szlikebb értelemben vett jogi elemzésbdl”.

Meg kell allapitani tovdbbd, hogy a fellebbezdk altal a Torvényszék el6tt az emlitett védjegy johirnevét
alatamaszté kiilonboz6é bizonyitékok bizonyitéerejének vagy elfogadhatésdganak vitatdsa céljabol
részletezéen elGterjesztett és a megtamadott itélet 27. pontjaban Gsszefoglalt érvek azt mutatjak, hogy
a fellebbezéknek mddjukban éllt a védelemhez valé joguk érvényesitése.

Ennélfogva a Torvényszék a BOTOX védjegy johirnevének fenndllasa tekintetében a vitatott
hatdrozatok nem megfelel6 indokoldsdra alapitott jogalapot elutasithatta anélkiil, hogy tévesen
alkalmazta volna a jogot.

Ami a korabbi védjegyek sérelmének veszélyére vonatkozé indokolast illeti, noha a Torvényszék
kétségkiviil megdallapitotta, hogy az tomor, mindazonadltal ugy itélte meg, hogy a vitatott hatdrozatok
tartalmazzak azon okokat, amelyek lehetévé teszik annak megéllapitasat, hogy a vitatott védjegyek dltal
a fellebbezdk a korabbi védjegyek megkiilonboztetd képességének tisztességtelen kihasznalasat célozzdk.
A Torvényszék e tekintetben a Helena Rubinstein {igyben hozott hatdrozat 42-44. pontjara és a
L'Oréal-iigyben hozott hatdrozat 43-45. pontjara hivatkozik, amelyek a megtdmadott itélet
86. pontjaban szerepelnek. A Torvényszék ehhez hozzatette, hogy a fellebbez6k rendelkezésére dllt
valamennyi relevins informaci6, amely lehetévé tette szamukra, hogy ezen indokolast az el6tte folyd
keresetiik keretében vitassak.
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Meg kell allapitani tovabba, hogy a fellebbez6k annak — ellentmondast nem tir6 — kijelentésére
szoritkoznak, hogy a vitatott hatdrozatok e tekintetben nem tartalmaznak indokolast, am egyetlen
érvet sem terjesztenek eld allitasuk alatdmasztdsdul, és nem is mutatjdk be, hogy az indokolds ezen
allitélagos hidnya mennyiben sértette jogorvoslathoz val6 joguk gyakorlasat.

Ilyen koriilmények kozott a Torvényszék nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor elutasitotta a vitatott
hatdrozatoknak a kordbbi védjegyek sérelmének kockazatira vonatkozé indokoldsdnak hidnyara
alapitott jogalapot.

Ebbél kovetkezden a negyedik jogalapot, mint megalapozatlant, el kell utasitani.
A harmadik jogalaprol

A felek érvei

Harmadik jogalapjukkal a fellebbezék azt allitjdk, hogy a Torvényszék megsértette a 40/94 rendelet
63. cikkét. E jogalap két részbdl all.

Az emlitett jogalap els6 részével a fellebbezdk tgy vélik, hogy a Torvényszék, a korabbi védjegyek
johirnevének vizsgilata soran egyrészt mads védjegyeket vett figyelembe, mint amelyeket a torlési
osztaly és a fellebbezési tandcs, masrészt, a fellebbezési tandcs barmiféle, erre vonatkozé vizsgalatdnak
hidnyaban elvégezte az Allergan dltal benyujtott bizonyitékok kiilon vizsgalatat.

Ugyanezen jogalap madsodik részével a fellebbezék felrdjak, hogy a Torvényszék tévesen vette
figyelembe a BOTOX korabbi védjegyek johirnévére vonatkozé azon bizonyitékokat, amelyeket elsé
izben a fellebbezési tandcs el6tt nyudjtottak be, és amelyek elfogadhatésagat a fellebbezdék vitatjak,
nevezetesen az Allergan egy vezet6jének nyilatkozatat és egy piackutatast. A fellebbezési tanidcs nem
vette figyelembe ezen bizonyitékokat, mivel megdllapitasait kizarélag a kozvetett reklamra és az
intenziv médiafigyelemre alapitotta.

Az OHIM, akit az Allergan tdmogat, azt éllitja, hogy a harmadik jogalapot mint megalapozatlant el kell
utasitani, mivel a Torvényszék nem lépte tul birdsagi feliilvizsgalatanak korlatait.

E jogalap els6 részével kapcsolatban az OHIM emlékeztet arra, hogy a fellebbezési tandcsnak nem kell
kifejezetten indokolnia értékelését minden egyes el6tte benyujtott bizonyiték bizonyitdreje
vonatkozasaban. A Torvényszék csupan a fellebbezSk altal fellebbezésiikben elGterjesztett valamennyi
érv vizsgalatira szoritkozott.

Az emlitett jogalap mdasodik részével kapcsolatban feltételezni kell, hogy a fellebbezési tanics az
Allergan vezetSjének nyilatkozatat és a piackutatast elfogadhaté bizonyitékoknak itélte, mivel ha
azokat késedelmesen benyujtottaknak vélte volna, Ggy a 40/94 rendelet 74. cikke (2) bekezdésének
értelmében kifejezetten dllast kellett volna foglalnia azok elfogadhatdsagarol.

A Birésag allaspontja

Ami a harmadik jogalap els6 részét illeti, az elsé jogalap elsé része vizsgalatanak keretében bemutatott
okok folytan el kell utasitani azon kifogast, mely szerint a Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot,
amikor hatdrozatat a torlési osztaly és fellebbezési tandcs altal vizsgaltaktol eltérd korabbi védjegyekre,
nevezetesen az Egyesiilt Kirdlysagban lajstromozott két nemzeti védjegyre alapozta.

Az Allergan altal a kordbbi védjegyek johirnévének aldtdmasztasa céljabol benyujtott minden egyes
bizonyitéknak a Torvényszék altali kilon vizsgdlatdra vonatkozd kifogdssal kapcsolatban meg kell
allapitani, hogy e kifogds azon el6feltevésen nyugszik, mely szerint a fellebbezési tanics nem végezte el
ezen bizonyitékok 6nall6 vizsgalatat, amely el6feltevés pedig azon megallapitdson alapul, mely szerint a
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vitatott hatdrozatok nem tartalmaznak indokoldast minden egyes bizonyiték bizonyitéerejével
kapcsolatban. Mdarpedig, amint az a negyedik jogalap vizsgalatabdl kovetkezik, a vitatott hatdrozatok
jogilag megkovetelt médon tartalmazzak a korabbi védjegyek johirnevének megallapitdsara vonatkozd
indokolast, a fellebbezési tanidcsnak nem kellett tehat kifejezett médon indokolnia értékeléseit minden
egyes bizonyiték bizonyitéereje vonatkozasaban.

Masrészt, mivel a fellebbez6k minden egyes bizonyitékot vitattak azok bizonyitéereje és/vagy
elfogadhatdsiga szempontjabdl, a Torvényszék megvizsgalta a fellebbezdk érveit, és azokra valaszolt. A
Torvényszék tehat e bizonyitékok vizsgalata alapjan itélte meg ugy, amint azt a fétandcsnok
inditvanydnak 50. pontjdban megallapitja, hogy a vitatott hatdrozatok nem valésitanak meg téves
jogalkalmazast. Kovetkezésképpen e kifogast el kell utasitani.

A harmadik jogalap masodik részével kapcsolatban meg kell allapitani, hogy a fellebbez6k arra a
kijelentésre szoritkoznak, hogy a fellebbezési taniacs a BOTOX védjegy johirnevét megallapitd
hatarozatat kizardlag a kozvetett reklamra és az intenziv médiakampdnyra alapozta. Maérpedig
elegend6 annyit megallapitani, hogy a fellebbezési tandcs szerint e védjegy johirneve kiilonosen a
médiak altal folytatott kozvetett reklambodl ered. A ,kiillondsen” kifejezés haszndlataval a fellebbezési
tanacs a 2000-es évek elején a BOTOX védjegy johirnevének megalapozasa céljabdl inditott intenziv
médiakampanyra vonatkozé bizonyitékot részesitette elényben, anélkiil azonban, hogy az Allergan altal
elSterjesztett tobbi bizonyitékot kizarta volna.

Kovetkezésképpen a fellebbez6k nem terjesztettek el egyetlen olyan érvet sem, amely kétségbe
vonhatnd a Torvényszék azon allitasat, mely szerint a fellebbezési tanacs a BOTOX védjegy johirnevét
alatamaszt6 bizonyitékokként tekintetbe vette az Allergan vezetéjének nyilatkozatat és a piackutatdst.
Ellenkezéleg, amint az a Torvényszék el6tt benyujtott keresetlevelek 44. és 45. pontjabdl kovetkezik, a
fellebbezdk azt allitottak a Torvényszék el6tt, hogy e bizonyitékokat a fellebbezési tandcs tévesen vette
tekintetbe.

Ilyen koriilmények kozott nem réhaté fel, hogy a Torvényszék megsértette a 40/94 rendelet 63. cikkét,
ennélfogva a harmadik jogalap masodik részét mint megalapozatlant el kell utasitani.

Kovetkezésképpen a harmadik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasitani.

Az eddigi megfontolasok Osszességébdl kovetkezik, hogy a fellebbezést teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabdlyzat 69. cikkének 2. §-a alapjan, amelyet ugyanezen szabalyzat 118. cikke alapjan a
fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, a Birésag a pervesztes felet kotelezi a koltségek viselésére, ha
a pernyertes fél ezt kérte. A Helena Rubinsteint és a L'Oréalt, mivel pervesztesek lettek, az OHIM
kérelmének megfelelGen kotelezni kell a koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan a Birésag (elsé tanacs) a kovetkezéképpen hatarozott:

1) A Birdsag a fellebbezést elutasitja.

2) A Birésag a Helena Rubinstein SNC-t és a L’Oréal SA-t kotelezi a koltségek viselésére.

Alairasok
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