WYROK Z DNIA 8.7.2008 . — SPRAWA T-160/07
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (druga izba)
z dnia 8 lipca 2008 r.*

W sprawie T-160/07

Lancome parfums et beauté & Cie SNC, z siedziba w Paryzu (Francja),
reprezentowana przez adwokata E. Bauda,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM byla:

* Jezyk postepowania: francuski.
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CMS Hasche Sigle, z siedziba w Kolonii (Niemcy),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
26 lutego 2007 r. (sprawa R 231/2006-2), dotyczaca postepowania w sprawie
uniewaznienia miedzy CMS Hasche Sigle a Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

~SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jirimée (sprawozdawca) i S. Soldevila Fragoso,
sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 7 maja 2007 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sgdu w dniu 19 lipca
2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 lutego 2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 9 grudnia 2002 r. skarzaca zlozyta, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1), z pdZniejszymi zmianami, w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego.

Znak towarowy, o ktdrego rejestracje wniesiono, to oznaczenie stowne COLOR
EDITION.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 3 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., z pdzniejszymi zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,,produkty kosmetyczne i kosmetyki kolorowe”.
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Zgloszony znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 11 lutego 2004 r. i opubliko-
wany w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych w dniu 19 kwietnia 2004 r.

W dniu 12 maja 2004 r. kancelaria prawna Norton Rose Vieregge zlozyla wniosek
o uniewaznienie stownego znaku towarowego COLOR EDITION na podstawie art. 51
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 7 ust. 1 lit. b) i ) tego rozporzadzenia.

W dniu 21 grudnia 2005 r. Wydzial Uniewaznienn oddalil wniosek o uniewaznienie
stownego znaku towarowego COLOR EDITION.

W dniu 9 lutego 2006 r. kancelaria prawna CMS Hasche Sigle, ktéra weszla w prawa
Norton Rose Vieregge, wniosla odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien na
podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 26 lutego 2007 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM uwzglednita odwotanie.

Zaskarzona decyzja zostala uzasadniona w nastepujacy sposéb. Na wstepie Izba
Odwotlawcza zauwazyla, Ze odwolanie wniesione przez CMS Hasche Sigle bylo
dopuszczalne na podstawie art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, gdyz dokonane
przez skarzaca rozréznienie pomiedzy zdolnoscia procesowa a interesem prawnym nie
wystepuje w zadnym miejscu rozporzadzenia nr 40/94, a art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 ma na celu ochrone interesu ogélnego, ktéry uzasadnia, aby
wnioski o uniewaznienie oparte na tym przepisie mogly by¢ skladane przez mozliwie
najszerszy krag podmiotéw. Nastepnie Izba Odwotawcza stwierdzita, ze stowny znak
towarowy COLOR EDITION ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim, z jednej strony, kombinacja stéw ,color”
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i ,edition” stanowi przekaz natychmiast i bezposrednio rozumiany przez zaintereso-
wanych odbiorcéw jako odniesienie do gamy produktéw kosmetycznych lub
kosmetykéw kolorowych w réznych odcieniach, a z drugiej strony, okreslenia te
moga by¢ uzywane przez konkurentéw dla opisania niektérych wiasciwosci ich
towaréw, a zatem powinny pozosta¢ w powszechnym uzyciu. Izba Odwotawcza
stwierdzita wreszcie, ze przez to, iz rozpatrywany sfowny znak towarowy jest opisowy,
jest on réwniez pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty dotyczace naruszenia
odpowiednio art. 55 ust. 1 lit. a), art. 7 ust. 1 lit. ¢) oraz art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 55 ust. 1 lit. a)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

W ramach pierwszego zarzutu skarzaca utrzymuje, ze uznajac za dopuszczalny wniosek
o uniewaznienie zlozony przez CMS Hasche Sigle, mimo iz nie wykazal on interesu
prawnego, Izba Odwotawcza naruszyta art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.

Na poparcie tego twierdzenia skarzaca podnosi po pierwsze, ze Izba Odwolawcza nie
mogla uznad, iz pojecie interesu prawnego jest w sposéb dorozumiany zawarte w tresci
art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. Zdaniem skarzacej, twierdzenie takie jest
sprzeczne z 0g6lng zasada prawna, zgodnie z ktéra interes prawny musi by¢ wykazany
w kazdym powddztwie.
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Wymog istnienia interesu prawnego w kazdym powddztwie wynika, zdaniem skarzacej,
po pierwsze, z przepiséw proceduralnych rozporzadzenia nr 40/94. W szczegdélnosci,
zdaniem skarzacej, poniewaz wymag interesu prawnego nie wynika jasno z brzmienia
art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, Izba Odwolawcza powinna byta, na
podstawie art. 79 rozporzadzenia nr 40/94, odwota¢ sie do ogélnych zasad prawnych
majacych zastosowanie w panstwach czlonkowskich. We wszystkich bez wyjatku
panstwach czlonkowskich mozliwo$¢ wniesienia powédztwa przystuguje tym, ktérzy
maja uzasadniony interes w uwzglednieniu lub oddaleniu roszczenia. Po drugie, wymog
interesu prawnego w kazdym powddztwie wynika z traktatu WE, a w szczegdlnosci
z art. 230 WE, 232 WE i 236 WE, jak réwniez z odnoszacego sie do tych postanowien
orzecznictwa Trybunatu i Sadu.

Nastepnie skarzaca twierdzi, ze OHIM nie mdgl utrzymywaé, iz orzecznictwo
wspdlnotowe przywolane przez skarzaca dla uzasadnienia wymogu interesu prawnego
nie dotyczy dziedziny znakéw towarowych, lecz raczej innych dziedzin takich jak
rolnictwo, prawo celne i stuzba publiczna. W wyroku Sadu z dnia 19 wrze$nia 2001 r.
w sprawie T-129/00 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Prostokatna tabletka
z wtloczeniem), Rec. s. 11-2793, pkt 12, sedzia wspdlnotowy stwierdzil bowiem
konieczno$¢ wykazania interesu prawnego w ramach skargi wnoszonej na podstawie
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94. Przepis ten przewiduje wtasnie mozliwo$¢ odwotania
do sadéw wspdlnotowych od decyzji Izby Odwotawcze;j.

Ponadto skarzaca zwraca uwage, ze orzecznictwo wspélnotowe dotyczace skarg
o uniewaznienie ma zastosowanie do OHIM i ze powinien on przestrzega¢ zasad
dotyczacych koniecznosci wystepowania interesu prawnego w przypadku skarg
wnoszonych na podstawie art. 63 rozporzadzenia nr 40/94. W tym wzgledzie sam
OHIM wymagal interesu prawnego, w postaci szczegélnego uzasadnionego interesu,
w ramach os$wiadczenia wnioskodawcy w przedmiocie podnoszonych podstaw
niewaznosci (decyzja Wydzialu Uniewazniet OHIM z dnia 3 maja 2001 r. dotyczaca
znaku towarowego AROMATONIC).

Po trzecie, skarzaca podnosi, ze dla istnienia interesu prawnego wymagane jest, aby
zaskarzony akt dotyczyl wnoszacego o uniewaznienie bezposrednio, indywidualnie
i osobiscie.
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OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sadu

W ramach pierwszego zarzutu do Sadu nalezy okreslenie, czy art. 55 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 uzaleznia dopuszczalno$¢ wniosku o uniewaznienie od
wykazania interesu prawnego. W tym celu nalezy przeanalizowaé brzmienie,
systematyke, jak rowniez cel art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Przede wszystkim z brzmienia art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze
wniosek o uniewaznienie wspolnotowego znaku towarowego, oparty w szczegdlnosci
na charakterze opisowym zakwestionowanego znaku w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 lub na jego braku charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, moze zostaé ztozony w OHIM ,,przez kazda
osobe fizyczng lub prawna oraz przez kazda grupe lub podmiot utworzony do celéw
reprezentacji intereséw wytwoércéw, producentéw, ustugodawcéow, handlowcédw lub
konsumentéw, ktére na podstawie warunkéw regulujacego je ustawodawstwa
posiadaja zdolnos¢ pozywania lub bycia pozwanym we wlasnym imieniu”. Artykul 55
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 nie odwoluje sie wiec do jakiegokolwiek interesu
prawnego.

Nastepnie z systematyki art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Ze interes
prawny nie jest wymagany w ramach takiego wniosku o uniewaznienie jak ten
w rozpatrywanej sprawie. Przepis ten traktuje bowiem wnioski oparte na bezwzgled-
nych podstawach uniewaznienia w inny sposéb niz wnioski oparte na wzglednych
podstawach uniewaznienia.
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I tak art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, ktéry dotyczy w szczegdlnosci
wnioskéw o uniewaznienie opartych na bezwzglednej podstawie uniewaznienia, jak to
zostalo wskazane w pkt 21 powyzej, nie wspomina o koniecznosci wykazania przez
sktadajacego wniosek o uniewaznienie istnienia interesu prawnego. Wymaga on tylko,
aby wniosek o uniewaznienie zostat ztozony przez osobe fizyczna lub prawna lub przez
grupe posiadajaca zdolnos$¢ pozywania lub bycia pozwana we wlasnym imieniu.

Natomiast art. 55 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ktéry dotyczy wnioskéw
o uniewaznienie opartych na wzglednej podstawie uniewaznienia, przewiduje, ze
wnioski te moga by¢ skladane wyltacznie przez wiascicieli znakéw towarowych lub
wczeéniejszych praw, jak réwniez przez licencjobiorcdw upowaznionych przez
wlascicieli znakéw towarowych lub przez osoby upowaznione do wykonywania
wczeséniejszych praw. Innymi stowy, do sktadania wnioskéw o uniewaznienie, o ktérych
mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, dopuszczone sa wylacznie
osoby posiadajace interes prawny.

Z systematyki art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika zatem, ze prawodawca
zamierzal umozliwi¢ skladanie wnioskéw o uniewaznienie opartych na bezwzglednych
podstawach uniewaznienia kazdej osobie fizycznej i prawnej oraz kazdej grupie
posiadajacej zdolno$¢ pozywania lub bycia pozywana we wlasnym imieniu, natomiast
w przypadku wnioskéw o uniewaznienie opartych na wzglednych podstawach
uniewaznienia wyraznie ograniczyl on krag wnioskodawcow.

Powyzsza analize potwierdza takze wykltadnia celowosciowa analizowanych przepiséw.
W odréznieniu bowiem od wzglednych podstaw odmowy rejestracji, ktére chronia
wylacznie indywidualne interesy wtascicieli niektérych wczesniejszych praw,
bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 sg oparte na réznych aspektach interesu publicznego (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-8317, pkt 25). W celu zapewnienia jak najszerszej ochrony tych réznych
aspektéw interesu publicznego jak najwiekszy krag wnioskodawcéw powinien mieé
mozliwo$¢ powolywania sie na bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji. Wlasnie
dlatego art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 ogranicza si¢ do ustanowienia
wzgledem skladajacego wniosek o uniewaznienie jedynie wymogu posiadania
osobowosci prawnej lub zdolnosci pozywania lub bycia pozwanym we wiasnym
imieniu, natomiast nie wymaga od niego, aby wykazywal interes prawny.
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Przedstawione przez skarzgca argumenty nie podwazaja powyzszej analizy. Z jednej
strony, jezeli chodzi o argument, iz wymag interesu prawnego wynika z tacznej lektury
art. 55 ust. 1 lit. a) i art. 79 rozporzadzenia nr 40/94, przypomnie¢ nalezy, Ze ten ostatni
przepis przewiduje, iz w przypadku braku przepiséw proceduralnych we wspomnianym
rozporzadzeniu lub w rozporzadzeniach wykonawczych, OHIM powinien braé¢ pod
uwage zasady proceduralne uznane powszechnie w panstwach czlonkowskich. Nalezy
stwierdzic, ze art. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 jest przepisem proceduralnym
w rozumieniu art. 79 rozporzadzenia nr 40/94 znajdujacym zastosowanie do wnioskéw
o uniewaznienie opartych na podstawach bezwzglednych okreslonych w art. 51
rozporzadzenia nr 40/94. Poniewaz powyzszy przepis proceduralny nie wyklucza
wszelkich watpliwosci, art. 79 rozporzadzenia nr 40/94 nie znajdzie zastosowania
W niniejszej sprawie.

Ponadto, gdyby przyja¢ nawet, ze artykut ten miatby zastosowanie w niniejszej sprawie,
to nalezy zauwazy¢, ze skarzaca w zaden sposéb nie wykazata, ze — jak utrzymuje — we
wszystkich bez wyjatku panstwach czlonkowskich powédztwa moga wnosi¢ osoby,
ktére maja uzasadniony interes w uwzglednieniu lub oddaleniu roszczenia. W swoich
pismach skarzaca ograniczyla sie bowiem do odestania do prawa francuskiego,
a doktadniej do francuskiego prawa znakéw towarowych.

Z tego wzgledu argument skarzacej dotyczacy art. 79 rozporzadzenia nr 40/94 podlega
odrzuceniu.

Z drugiej strony, jezeli chodzi o inne argumenty podniesione przez skarzaca, ktére
w gléwnym zarysie stanowig, ze orzecznictwo dotyczace art. 230 WE, 232 WEi236 WE,
w tym orzecznictwo dotyczace konieczno$ci posiadania przez strone skarzaca
bezposredniego i indywidualnego interesu, ma zastosowanie w niniejszej sprawie,
nalezy zauwazy¢, podobnie jak to uczynit OHIM, ze orzecznictwo to nie jest istotne
w niniejszej sprawie ani bezpo$rednio, ani w drodze analogii.
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Przede wszystkim w niniejszej sprawie art. 230 WE, 232 WE i 236 WE nie maja
zastosowania. W istocie art. 230 WE i 232 WE dotycza skarg o stwierdzenie
niewaznosci lub skarg na bezczynno$¢ w odniesieniu do aktéw lub bezczynnosci
instytucji wymienionych w sposéb wyczerpujacy w tych postanowieniach, ktére nie
wspominaja o OHIM, natomiast art. 236 WE dotyczy sporéw z zakresu sluzby
publiczne;j.

Ponadto skargi, o ktérych mowa w art. 230 WE, 232 WE i 236 WE, sa skargami
w postepowaniu sadowym, podczas gdy wniosek o uniewaznienie przewidziany
wart. 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, ktéry nalezy zlozy¢ do OHIM, nalezy do
postepowania administracyjnego. Pod tym wzgledem odwolanie si¢ do ww. w pkt 16
wyroku w sprawie Prostokatna tabletka z wtloczeniem (pkt 12), jest nietrafne
w zakresie, w jakim wyrok ten dotyczy skarg w postepowaniu sadowym wnoszonych
do sadu wspdlnotowego na decyzje izb odwotawczych OHIM na podstawie art. 63
rozporzadzenia nr 40/94.

Wreszcie, jezeli chodzi o powolanie si¢ na decyzje Wydzialu Uniewaznien OHIM z dnia
3 maja 2001 r. dotyczaca znaku towarowego AROMATONIC, nalezy zauwazy¢, ze
decyzje dotyczace uniewaznienia wspélnotowego znaku towarowego wydawane przez
poszczegdlne instancje OHIM na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 wchodza
w zakres kompetencji zwigzanych, a nie uprawnienn dyskrecjonalnych. Z tego
wzgledu zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych nalezy oceniaé¢ wylacznie na
podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z wykladnia dokonanag przez sad wspdlnotowy,
a nie na podstawie wcze$niejszej praktyki decyzyjnej OHIM (zob. analogicznie wyrok
Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM
(STREAMSERVE), Rec. s. I1-723, pkt 66).

Ponadto wspomniana powyzej decyzja nie daje podstaw do stwierdzenia, ze
orzecznictwo dotyczace dopuszczalno$ci skarg wnoszonych na podstawie
art. 230 WE, 232 WE i 236 WE ma zastosowanie, gdy chodzi o dopuszczalnosé
wnioskéw o uniewaznienie sktadanych do OHIM na podstawie art. 55 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94. W decyzji tej bowiem, jak zauwazyt w swoich pismach OHIM,
rozpatrywane przez Wydzial Uniewaznieri zagadnienie dotyczylo stwierdzenia, czy
wniosek o uniewaznienie byt bezprzedmiotowy z powodu wycofania znaku towaro-
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wego, przeciwko ktéremu byt on skierowany. Decyzja ta nie moze zatem by¢
interpretowana jako uznajaca konieczno$¢ wykazania interesu prawnego w chwili
skfadania wniosku o uniewaznienie.

Majac na wzgledzie powyzsze oraz biorgc pod uwage fakt, ze nie zostalo
zakwestionowane, iz CMS Hasche Sigle moze by¢ uznany za osobe prawng, nalezy
stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza stusznie uznala wniosek o uniewaznienie zlozony
przez CMS Hasche Sigle za dopuszczalny.

Z uwagi na powyzsze pierwszy zarzut nalezy oddali¢ jako bezpodstawny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszemia art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

W ramach drugiego zarzutu skarzaca podnosi w pierwszej kolejnosci, ze Izba
Odwotlawcza nie zauwazyta réznicy miedzy znakiem towarowym sugestywnym lub
ewokacyjnym, ktéry moze by¢ bez przeszkéd chroniony, a znakiem opisowym.
Kombinacja stéw ,color” i ,edition” nie stanowi przekazu, ktéry moze by¢ natychmiast
i bezpo$rednio zrozumiany przez wlasciwy krag odbiorcéw, a wiec nie jest opisowa.
Znak towarowy COLOR EDITION odwoluje si¢ do niektérych wtasciwosci
wskazanych towaréw jedynie w sposéb posredni.

W drugiej kolejnosci skarzaca podnosi, ze aby ze stéw ,,color” i ,edition” wyprowadzié
wlasciwosci, cechy i charakter wskazanych towaréw, konieczny jest wysitek
intelektualny. Z orzecznictwa wynika, ze znak towarowy nalezy uznac jedynie za
sugestywny, a nie za opisowy, wowczas gdy konieczny jest wysitek intelektualny ze
strony zainteresowanych odbiorcéw w celu przelozenia sugestywnego lub odwotuja-
cego sie do uczuc¢ przekazu na racjonalna informacje. W niniejszej sprawie, jak orzekl
Wydzial Uniewaznient w decyzji z dnia 21 grudnia 2005 r., zestawienie stéw ,color”
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i ,edition” nie jest ani banalne, ani oczywiste, poniewaz nie jest jasne, czy dotyczy ono
towaréw oferowanych w kolorowym opakowaniu, zawierajacych kolory czy tez
majacych za zadanie dodawac koloru.

OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych
wiasciwosci towardw lub ustug”.

Jak wynika z orzecznictwa, w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 mowa jest
o takich oznaczeniach i wskazéwkach, ktére moga stuzy¢, przy normalnym z punktu
widzenia zainteresowanych odbiorcéw uzyciu, do oznaczenia, bezposrednio lub tez
poprzez wymienienie jednej z ich podstawowych wlasciwosci, towaru lub ustugi, dla
ktérych wniesiono o rejestracje [zob. wyroki Sadu: z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie
T-316/03 Miinchener Riickversicherungs-Gesellschaft przeciwko OHIM (MunichFi-
nancialServices), Zb.Orz. s. I[I-1951, pkt 26; z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04
Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. s. 11-2383, pkt 24
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig
przeciwko OHIM (EUROPIG), Zb.Orz. s. I1-1961, pkt 26].
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Z powyzszego wynika, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem przewidzianym przez
ten przepis, musi ono mie¢ wystarczajgco bezposredni i konkretny zwiazek
z omawianymi towarami lub ustugami, ktéry pozwala zainteresowanym odbiorcom
na natychmiastowe, bez glebszego zastanowienia, postrzeganie go jako opisu kategorii
tych towaréw lub ustug lub jednej z ich wlasciwosci (zob. ww. w pkt 41 wyroki
w sprawach: PAPERLAB, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo oraz EUROPIG,
pkt 27).

Ponadto znak towarowy zlozony z elementéw, z ktérych kazdy opisuje wlasciwosci
towaru lub ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, sam w sobie takze opisuje
wilasciwosci tych towaréw lub uslug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, chyba ze istnieje dostrzegalna réznica miedzy zgloszonym znakiem
towarowym a zwykla suma znaczen tworzacych go elementéw. Oznacza to, ze
z uwagi na nietypowe dla tych towaréw lub ustug potaczenie objety wnioskiem znak
towarowy wywiera wrazenie, ktére jest dostatecznie dalekie od wrazenia bedacego
wynikiem zestawienia wskazowek dostarczanych przez tworzace go elementy (zob. ww.
w pkt 41 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy takze przypomnie¢, Ze ocene opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzi¢
mozna wylacznie poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez
wiasciwy krag odbiorcéw, a po drugie, do danych towaréw lub ustug (zob. ww. w pkt 41
wyroki w sprawach: MunichFinancialServices, pkt 26, i EUROPIG, pkt 30 oraz
przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie chodzi o produkty kosmetyczne i kosmetyki kolorowe, ktére moga
by¢ nabywane przez ogét konsumentéw. Wiasciwy krag odbiorcéw stanowia zatem
przecietni odbiorcy, wla$ciwie poinformowani, dostatecznie uwazni i rozsadni [wyrok
Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 59
i 63; wyrok Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-281/02 Norma
Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM (Mehr fiir Ihr Geld), Zb.Orz. s. 11-1915,
pkt 27]. Poniewaz zarejestrowany znak towarowy zlozony jest z dwdch stow w jezyku
angielskim, wlasciwy krag odbiorcéw stanowia gléwnie odbiorcy anglojezyczni, tudziez
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odbiorcy posiadajacy wystarczajaca znajomos¢ jezyka angielskiego (zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM
(LIVE RICHLY), Zb.Orz. s. 11-3411, pkt 76).

Nalezy zatem rozwazy¢, czy z punktu widzenia tych odbiorcéw istnieje wystarczajaco
bezposredni i konkretny zwiazek pomiedzy oznaczeniem COLOR EDITION
a towarami, dla ktérych wniesiono o rejestracje.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze angielski termin ,,color” oznacza kolor lub odcien
i jest czesto uzywany w branzy kosmetycznej dla okreslenia przeznaczenia lub
wlasciwosci towaréw. Stowo ,edition” odsyta nie tylko do $wiata literatury lub prasy,
lecz oznacza réwniez, jak zauwazyla Izba Odwolawcza, game towaréw w jednej lub
wielu wersjach lub formach. Tak samo jak termin ,color” jest ono réwniez stosowane
w branzy kosmetyczne;j.

Nalezy zatem uzna¢, ze oznaczenie COLOR EDITION jest zlozone wylacznie ze
wskazéwek, ktére moga stuzy¢ do okreslenia niektorych wlasciwosci rozpatrywanych
towar6éw. Jak zauwazyla Izba Odwotawcza, oznaczenie to wyraza przekaz, ktéry
zostanie natychmiast i w sposéb bezposredni zrozumiany przez zainteresowanych
odbiorcéw, a mianowicie odniesienie do gamy produktéw kosmetycznych lub
kosmetykéw kolorowych w réznych odcieniach.

Poza tym nalezy zauwazy¢, ze skojarzenie stéw ,color” i ,edition” nie jest, z punktu
widzenia zasad leksyki jezyka angielskiego, zestawieniem niecodziennym, tylko
potocznym. Objety wnioskiem znak towarowy nie wywoluje zatem u docelowych
odbiorcéw wrazenia na tyle odbiegajacego od wrazenia wywieranego przez zwykle
zestawienie tworzacych go elementéw stownych, aby zmieni¢ ich znaczenie lub zakres.
Z tego wzgledu nalezy uznaé, podobnie jak to uczynila Izba Odwotawcza, ze dla
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zrozumienia tego przekazu nie jest potrzebny zaden wysilek intelektualny i ze zwykle
zestawienie analizowanych sléw nie zmienia opisowego charakteru poszczegélnych
elementéw oznaczenia.

Wynika z tego, ze stowny znak towarowy COLOR EDITION analizowany jako calos$¢
wykazuje wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek z opisywanymi przezen
towarami. Izba Odwolawcza miala zatem stuszno$¢, orzekajac o jego charakterze
opisowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94. Drugi zarzut nalezy
wiec oddali¢ jako bezpodstawny.

Poniewaz z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze do odmowy rejestracji
oznaczenia w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazta
zastosowanie jedna z wymienionych w nim bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
(wyrok Trybunatu z dnia 19 wrze$nia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko
OHIM, Rec. 5. I-7561, pkt 29, ww. w pkt 41 wyrok w sprawie EUROPIG, pkt 45), nie ma
potrzeby rozpatrywacd trzeciego zarzutu skarzacej, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia.

W zwigzku z wszystkimi powyzszymi rozwazaniami skarge nalezy oddali¢ w catosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Lancome parfums et beauté & Cie SNC pokrywa koszty wlasne oraz
poniesione przez Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory).

Pelikanova Jurimée Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2008 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon I. Pelikdnova
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