WYROK Z DNIA 14.4.2011 r. — SPRAWA T-466/08

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 14 kwietnia 2011 r.*

W sprawie T-466/08

Lancome parfums et beauté & Cie, z siedziba w Paryzu (Francja), reprezentowana
przez adwokatéw A. von Miihlendahla i J. Pagenberga,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Focus Magazin Verlag GmbH, z siedziba w Monachium (Niemcy), reprezentowana
przez adwokatéw R. Schweizera i J. Berlingera,

* Jezyk postepowania: angielski.
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LANCOME PRZECIWKO OHIM FOCUS MAGAZIN VERLAG (ACNO FOCUS)
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia

29 lipca 2008 r. (sprawa R 1796/2007-1) dotyczacg postepowania w sprawie sprzeci-
wu miedzy Focus Magazin Verlag GmbH a Lancome parfums et beauté & Cie,

SAD (6sma izba),

w skladzie: L. Truchot, prezes, M.E. Martins Ribeiro i H. Kanninen (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 21 pazdziernika
2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 13 lutego 2009 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 29 stycznia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 listopada 2010 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 23 lipca 2003 r. skarzaca, Lancome parfums et beauté & Cie, dokonala
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towa-
rowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, ktérego dotyczylo zgloszenie, jest oznaczenie stowne
ACNO FOCUS.

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klasy 3 w rozumieniu Po-
rozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,produkty kosmetyczne i kosmetyki kolorowe”
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LANCOME PRZECIWKO OHIM FOCUS MAGAZIN VERLAG (ACNO FOCUS)

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 27/2004 z dnia 5 lipca 2004 r.

W dniu 16 wrze$nia 2004 r. interwenient, Focus Magazin Verlag GmbH, wnidst
na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia
nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego.

Sprzeciw oparty byl na nastepujacych prawach wcze$niejszych:

— slowny znak towarowy FOCUS, zarejestrowany w Niemczech w dniu 23 maja
1996 r. pod numerem 39407564 dla towaréw i uslug nalezacych do klas 3, 5, 6, 7,
8,9, 14-16, 18, 20, 21, 2426, 28-30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 i 42;

— zgloszenie stownego wspdlnotowego znaku towarowego FOCUS nr 453720, do-
konane w dniu 17 stycznia 1997 r. dla towar6w i ustug nalezacych do klas 3, 6, 7,
9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 i 42.

Sprzeciw dotyczyt wszystkich towaréw wskazanych w zgloszeniu wspdélnotowego
znaku towarowego ACNO FOCUS i zostal oparty na wszystkich towarach i ustugach
oznaczonych wcze$niejszym krajowym znakiem towarowym FOCUS i wskazanych
w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego FOCUS.

Na poparcie sprzeciwu podniesiono podstawy okres$lone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 207/2009].
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Pismem z dnia 10 wrze$nia 2005 r. skarzaca wezwala interwenienta do przedstawie-
nia, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 21 3
rozporzadzenia nr 207/2009), dowodu na to, ze wczeéniejszy krajowy znak towarowy
FOCUS byl rzeczywiscie uzywany w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego ACNO FOCUS.

Pismem z dnia 20 grudnia 2005 r. interwenient wskazal zasadniczo, ze wcze$niejszy
krajowy znak towarowy FOCUS byl po swojej rejestracji przedmiotem kilku poste-
powan w sprawie sprzeciwu w Niemczech, z ktérych wszystkie zakonczyty sie¢ w dniu
13 stycznia 2004 r., a zatem obowigzek uzywania wcze$niejszego znaku towarowego
mogt sie staé skuteczny dopiero w dniu 13 stycznia 2009 r.

Pismem z dnia 4 wrzesnia 2006 r. skarzaca podtrzymata w zasadzie, ze wcze$niejszy
krajowy znak towarowy FOCUS zostal zarejestrowany w Niemczech w dniu 23 maja
1996 1. i ze to ta data stanowila moment rozpoczecia biegu piecioletniego okresu reje-
stracji wspomnianego znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94.

Decyzja z dnia 19 wrze$nia 2007 r. Wydziat Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw i w kon-
sekwencji odrzucit zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego ACNO FOCUS.
Przede wszystkim uznal, ze interwenient nie miat obowiazku przedstawienia dowodu
uzywania wcze$niejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, poniewaz znak ten
byl przedmiotem postepowania w sprawie sprzeciwu w Niemczech, ktére zakonczylo
sie dopiero w dniu 13 stycznia 2004 r. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil nastepnie, ze
towary oznaczone wczesniejszym krajowym znakiem towarowym FOCUS i zgtoszo-
nym znakiem ACNO FOCUS byly identyczne, ze kolidujace ze soba oznaczenia, roz-
patrywane w calosci, byly podobne, a w zwiazku z tym istnialo prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad co do tych dwéch oznaczeni na terytorium Niemiec.
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W dniu 16 listopada 2007 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 57-62 roz-
porzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwotanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

W decyzji z dnia 29 lipca 2008 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwolanie skarzacej. Uznata ona na wstepie, ze pie-
cioletni okres rejestracji wczesniejszego krajowego znaku towarowego rozpoczal sie
w dniu 13 stycznia 2004 r. Nastepnie w kwestii podobiefistwa oznaczen Izba Od-
wolawcza wskazala, ze element ,acno” zgloszonego znaku towarowego stanowi opis
jednej z wlasciwosci rozpatrywanych towardw, czyli dziatania przeciwtradzikowego,
a zatem nie moze zosta¢ uznany za element dominujacy tego znaku. Izba Odwolaw-
cza stwierdzila, ze w przypadku kolidujacych ze soba oznaczen istnieje prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad, poniewaz element ,focus’, ktéry jest elementem
dominujacym zgloszonego znaku towarowego, stanowi odtworzenie wczes$niejszego
krajowego znaku towarowego, a oznaczone towary sa identyczne.

Przebieg postepowania i zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— oddalenie sprzeciwu wniesionego przez interwenienta wobec rejestracji znaku
towarowego ACNO FOCUS;
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— obcigzenie OHIM i interwenienta kosztami postepowania, w tym kosztami po-
niesionymi przez skarzaca w zwiazku z postepowaniem przed Izba Odwotawcza.

16 OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

17 Pismem z dnia 11 pazdziernika 2010 r. Sad wezwal OHIM, na podstawie art. 64 re-
gulaminu postepowania, do przedstawienia kopii wyroku Oberlandesgericht Miin-
chen (sadu okregowego wyzszej instancji w Monachium, Niemcy) z dnia 18 kwietnia
2002 r. (MICRO FOCUS) i wyroku Bundespatentgericht (federalnego sadu patento-
wego) z dnia 10 lipca 2003 r. (AMS), przywolanych w ztozonej przez OHIM odpowie-
dzi na skarge. OHIM zastosowal si¢ do tego wezwania w pi$mie z dnia 27 pazdzier-
nika 2010 r.

Co do prawa

18 Na poparcie swych zadan skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy
naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, a drugi — naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

W pierwszej kolejnosci skarzaca twierdzi, ze art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
»jednoznacznie” wymaga — zaréwno jezeli chodzi o wczesniejszy krajowy znak to-
warowy, jak i wezesniejszy wspélnotowy znak towarowy — przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania w okresie pieciu lat liczonym od momentu rejestracji. Do
celéw okreslenia momentu rozpoczecia tego piecioletniego okresu rejestracji wezes-
niejszego krajowego znaku towarowego FOCUS nie jest zatem konieczne odwolanie
sie do przepiséw ustawodawstwa niemieckiego.

W drugiej kolejnosci skarzaca wskazuje, ze gdyby Sad zdecydowal sie uwzglednic
przepisy niemieckie, to z facznej lektury art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94
i § 26 ust. 5 Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Mar-
kengesetz) (niemieckiej ustawy o znakach towarowych) z dnia 25 pazdziernika 1994 r.
(BGBI. 1994 1, s. 3082, i BGBI. 1995 1, s. 156) oraz art. 10 ust. 1 pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
s. 1) mozna by bylo wywie$¢, ze jezeli wczesniejszy znak towarowy, na ktérym zo-
stal oparty sprzeciw, sam jest po rejestracji przedmiotem postepowania w sprawie
sprzeciwu przed organami krajowymi (zwanego dalej ,krajowym postepowaniem
w sprawie sprzeciwu”), to moment rozpoczecia piecioletniego okresu rejestracji prze-
widzianego w art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (zwanego dalej ,piecioletnim
okresem rejestracji”) moze przypadaé — ale jedynie w okre$lonych przypadkach — na
dzien zakorczenia krajowego postepowania w sprawie sprzeciwu.

II - 1841



21

22

23

24

WYROK Z DNIA 14.4.2011 r. — SPRAWA T-466/08

Skarzaca twierdzi bowiem, ze nalezy wprowadzi¢ rozréznienie na podstawie tego,
ktére z towaréw i ustug oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym sa przed-
miotem krajowego postepowania w sprawie sprzeciwu. Jezeli krajowe postepowanie
w sprawie sprzeciwu odnosi sie do wszystkich towaréw i ustug oznaczonych wcze-
$niejszym znakiem towarowym, piecioletni okres rejestracji moze rozpoczac sie do-
piero od momentu zakonczenia tego postepowania. Natomiast, jezeli krajowe poste-
powanie w sprawie sprzeciwu nie dotyczy wszystkich towaréw i ustug oznaczonych
wczesniejszym znakiem towarowym, moment rozpoczecia pigcioletniego okresu re-
jestracji tego znaku przypada na chwile dokonania jego rejestracji dla towaréw i ustug
niebedacych przedmiotem krajowego postepowania w sprawie sprzeciwu.

W trzeciej kolejnosci skarzaca utrzymuje, ze nawet jezeli sprzeciw wniesiony w ra-
mach krajowego postepowania w sprawie sprzeciwu stanowi uzasadniong przyczyne
nieuzywania w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, to takie uzasadnie-
nie zastuguje na uwzglednienie jedynie w przypadku towaréw i ustug, ktére faktycz-
nie byly przedmiotem tego postepowania.

W konsekwencji zaden z trzech przedstawionych powyzej sposobéw interpretacji nie
pozwala interwenientowi na przywolanie towaréw nalezacych do klasy 3 na uzasad-
nienie sprzeciwu wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego.

Skarzaca twierdzi wreszcie, ze reprezentowany przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji poglad prowadzi do ,absurdalnego rezultatu’, zgodnie z ktérym interwenient,
ktéry wystapil o rejestracje wczesniejszego znaku towarowego FOCUS w 1996 r. dla
towardw i ustug nalezacych do 25 rozmaitych klas, moze ze wzgledu na postepowania
w sprawie sprzeciwu toczace sie w przedmiocie tego znaku w Niemczech, zakoniczo-
ne dopiero w 2004 r., przetozy¢ obowiazek dowiedzenia uzywania swego znaku na
kilka lat po dokonaniu jego zgloszenia.
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OHIM i interwenient zauwazaja zasadniczo, ze zwazywszy na brzmienie § 26 ust. 5
Markengesetz, nie moga istnie¢ dwie rézne daty, od ktérych rozpoczyna sie piecio-
letni okres rejestracji, w zalezno$ci od tego, ktérych z towaréw lub ustug oznaczo-
nych wczesniejszym znakiem towarowym dotyczy krajowe postepowanie w sprawie
sprzeciwu. Moment rozpoczecia pigcioletniego okresu rejestracji przypada w ich
przekonaniu na chwile zakonczenia wszczetych wobec danego znaku krajowych po-
stepowan w sprawie sprzeciwu, czyli w niniejszej sprawie na dzien 13 stycznia 2004 r.,
i to niezaleznie od towardéw i ustug oznaczonych tym znakiem, ktérych owe postepo-
wania dotyczyly. W rezultacie interwenient nie ma obowiazku dowiedzenia rzeczy-
wistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego.

Ocena Sadu

Artykut 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze ,[n]a wniosek zglaszajacego
wlasciciel wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego, ktory zglosil sprzeciw,
przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego wcze$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byt
rzeczywiscie uzywany we Wspoélnocie w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla kté-
rych jest on zarejestrowany i ktére on przytacza on jako uzasadnienie swojego sprze-
ciwu, lub Ze istnieja usprawiedliwione powody nieuzywania znaku, pod warunkiem
ze weze$niejszy wspolnotowy znak towarowy byl w tym terminie zarejestrowany od
co najmniej pieciu lat”.

Z tego przepisu wynika, ze wlasciciel wczesniejszego wspdolnotowego znaku towaro-
wego, ktory wnidst sprzeciw, jest zobowigzany dowies¢ uzywania tego znaku jedynie
pod warunkiem, ze w momencie publikacji zgloszenia wspdolnotowego znaku towa-
rowego wczesniejszy znak towarowy byt zarejestrowany od co najmniej pieciu lat.
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Zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ,[u]step 2 stosuje sie do wcze$niej-
szych krajowych znakéw towarowych okreslonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac
uzywanie [we Wspoélnocie uzywaniem w panstwie czlonkowskim, w ktérym wcze-
$niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.

Aby ustali¢, czy interwenient byl zobowigzany dowie$¢ rzeczywistego uzywania na-
lezacego don wczesniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, nalezy zatem
zbadaé, czy Izba Odwotawcza btednie przyjeta date 13 stycznia 2004 r. jako mo-
ment rozpoczecia piecioletniego okresu rejestracji, od ktérego zalezy istnienie tego
obowiazku.

Chociaz z facznej lektury ustepéw 2 i 3 artykulu 43 rozporzadzenia nr 40/94 wy-
nika, ze rejestracja wcze$niejszego krajowego znaku towarowego stanowi moment
rozpoczecia piecioletniego okresu rejestracji, to nalezy stwierdzi¢, ze rozporzadzenie
nr 40/94 nie pozwala na okreélenie daty, w ktdrej wczesniejsze krajowe znaki towaro-
we sa uznawane za zarejestrowane w kazdym z panstw czlonkowskich.

Nalezy ponadto zauwazy¢, ze o ile krajowe prawo znakéw towarowych zostato zhar-
monizowane dyrektywa 89/104, o tyle z wyroku Trybunatu z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie C-246/05 Haupl, Zb.Orz. s. 1-4673, pkt 26—31, wynika, ze wspomniana
dyrektywa nie harmonizuje procesowych aspektéw rejestracji znakéw towarowych,
a w zwiazku z tym to do panstwa czlonkowskiego, dla ktérego dokonano zglosze-
nia, nalezy okreslenie momentu zakoniczenia procedury rejestracji, stosownie do jego
wlasnych przepiséw proceduralnych [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 26 listopada
2008 r. w sprawie T-100/06, Rajani przeciwko OHIM — Artoz-Papier (ATOZ), niepu-
blikowany w Zbiorze, pkt 36].
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Stad tez wobec braku wlasciwego przepisu w rozporzadzeniu nr 40/94 lub dyrekty-
wie 89/104 nalezy, celem ustalenia daty rejestracji wczesniejszego krajowego znaku
towarowego, odwota¢ sie do prawa krajowego danego panstwa cztonkowskiego (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie ATOZ, pkt 35).

W niniejszej sprawie, aby okresli¢ moment rozpoczecia pigcioletniego okresu reje-
stracji wcze$niejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, nalezalo, co zostalo
zreszta przyznane przez skarzaca w toku rozprawy, odwotac si¢ do przepiséw nie-
mieckich, poniewaz wczesniejszy krajowy znak towarowy FOCUS zostat zarejestro-
wany w Niemczech.

Bezsporne jest, ze w Niemczech zarejestrowany znak towarowy moze by¢ przedmio-
tem postepowania w sprawie sprzeciwu po dokonaniu jego rejestracji. W takim wy-
padku § 26 ust. 5 Markengesetz stanowi, ze ,w zakresie wymogu uzywania znaku to-
warowego w okresie pieciu lat, poczawszy od momentu jego rejestracji, w przypadku
whniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaku data rejestracji zostaje zastapiona data
zakonczenia postepowania w sprawie sprzeciwu”.

W kontekscie niniejszej sprawy z powyzszego wynika, ze ze wzgledu na to, iz wcze-
$niejszy krajowy znak towarowy FOCUS byl przedmiotem kilku postepowan w spra-
wie sprzeciwu w Niemczech, do celéw okreslenia momentu rozpoczecia pieciolet-
niego okresu rejestracji data dokonania jego rejestracji winna zosta¢ zastapiona data
zakonczenia owych postepowan, czyli data 13 stycznia 2004 r.

Whiosku tego nie podwaza argument skarzacej, zgodnie z ktérym dzien 13 stycz-
nia 2004 r. nalezy przyja¢ wylacznie w odniesieniu do towaréw i ustug oznaczonych
wczeéniejszym krajowym znakiem towarowym FOCUS, ktérych dotyczyly postepo-
wania w sprawie sprzeciwu wszczete w Niemczech.
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Przede wszystkim nalezy bowiem stwierdzic, jak to wskazala Izba Odwolawcza w za-
skarzonej decyzji, ze § 26 ust. 5 Markengesetz nie wprowadza rozrdznienia wedlug
towardw lub ustug oznaczonych wczesniejszym krajowym znakiem towarowym be-
dacych przedmiotem krajowego postepowania w sprawie sprzeciwu. Skarzaca nie
moze zatem przywolywac tego przepisu na poparcie twierdzenia, ze konieczne jest
dokonanie rozréznienia w zaleznosci od tego, jakich towardéw i ustug dotyczyto krajo-
we postepowanie w sprawie sprzeciwu.

Z orzeczen sadéw niemieckich, cytowanych w zaskarzonej decyzji i przywotanych
przez OHIM w odpowiedzi na skarge, w ktérych dokonano wykladni przepisu § 26
ust. 5 Markengesetz, wynika nastepnie, Ze okoliczno$¢, ktérych z towarédw lub ustug
oznaczonych wczesniejszym znakiem dotyczy krajowe postepowanie w sprawie
sprzeciwu, jest nieistotna dla ustalenia momentu rozpoczecia piecioletniego okresu
rejestracji, ktéorym zawsze jest, zgodnie z tym orzecznictwem, chwila zakonczenia
krajowych postepowan w sprawie sprzeciwu skierowanych przeciwko wczeéniejsze-
mu znakowi towarowemu [wyrok Oberlandesgericht Miinchen z dnia 18 kwietnia
2002 r. (MICRO FOCUS) i wyrok Bundespatentgericht z dnia 10 lipca 2003 r. (AMS)].
W ocenie sadéw niemieckich wcze$niejszy znak towarowy zarejestrowany w Niem-
czech stanowi wraz z oznaczanymi nim towarami i ustugami ,jednolita koncepcje
handlowy” Od jego wlasciciela nie mozna zatem wymaga¢ przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania znaku towarowego jedynie w odniesieniu do niektérych
towaréw i uslug oznaczanych wcze$niejszym znakiem towarowym (zob. podobnie
ww. wyrok Oberlandesgericht Miinchen z dnia 18 kwietnia 2002 r.). Warto dodac,
ze jakkolwiek skarzaca kwestionuje wykladnie prawa niemieckiego dokonana w tych
dwdch orzeczeniach sadéw niemieckich, nie przytacza ona zadnego niemieckiego
orzeczenia sadowego, ktére mogltoby przemawiac za inna wyktadnia.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza prawidtowo uznata, iz piecioletni okres
rejestracji wczesniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS rozpoczat sie do-
piero w dniu 13 stycznia 2004 r., w zwigzku z czym interwenient nie mial obowiazku
przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania tego znaku.
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W tych okoliczno$ciach nalezy odrzuci¢ jako pozbawiony znaczenia wysuniety przez
skarzacg argument, zgodnie z ktérym nawet jezeli sprzeciw wniesiony po rejestracji
wczeéniejszego znaku towarowego FOCUS stanowi uzasadniong przyczyne nieuzy-
wania tego znaku, to takie uzasadnienie mozna uwzglednic jedynie w odniesieniu do
towardw i ustug, ktdre faktycznie byly przedmiotem sprzeciwu.

Co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym interwenient posunat sie¢ do ma-
tactwa, zeby nie musie¢ dowodzi¢ rzeczywistego uzywania swego znaku towarowego,
nalezy stwierdzi¢, ze taka teza opiera si¢ na twierdzeniach nieznajdujacych potwier-
dzenia w materiale dowodowym.

Z og6lu powyzszych rozwazan wynika, ze zarzut dotyczacy naruszenia art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznosci lub podobienistwa do wcze$niejszego znaku towarowe-
go, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad odbiorcédw na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towa-
rowy jest chroniony. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.
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Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w bad istnieje, jesli
odbiorcy moga uznad, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsie-
biorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. Prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad nalezy ocenia¢ catosciowo, zgodnie ze sposobem
postrzegania danych oznaczen i towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw,
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przy-
padku, a w szczegélnosci wzajemnej zaleznosci migdzy podobiefistwem oznaczen
a podobienstwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyroki Sadu: z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly
Hills (Georgio BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30—33; z dnia 13 wrzes$nia 2010 .
w sprawie T-366/07 Procter & Gamble przeciwko OHIM - Prestige Cosmetics (P&G
PRESTIGE BEAUTE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 49].

Oznaczeniami podlegajacymi poréwnaniu w niniejszej sprawie sg z jednej strony
wczeéniejszy krajowy znak towarowy FOCUS, a z drugiej strony zgloszony wspol-
notowy znak towarowy ACNO FOCUS. W istocie, mimo ze sprzeciw zostal oparty
na wczesniejszym krajowym znaku towarowym FOCUS, jak réwniez na zgloszeniu
wspolnotowego znaku towarowego FOCUS, w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza
odwolywala sie wylacznie do wcze$niejszego krajowego znaku towarowego FOCUS,
co nie zostalo zakwestionowane przez strony. W rezultacie, aby méc ocenié prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba oznaczen,
badanie nalezy ograniczy¢ do poréwnania wczes$niejszego krajowego znaku towaro-
wego FOCUS ze zgloszonym znakiem towarowym ACNO FOCUS.

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcow

Poniewaz wczes$niejszy znak towarowy FOCUS jest znakiem krajowym zarejestrowa-
nym w Niemczech, analize prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad nalezy prze-
prowadzi¢ z punktu widzenia odbiorcéw niemieckich, zgodnie z ustaleniem dokona-
nym przez Izbe Odwolawcza.
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Skarzaca podniosta, ze zaskarzona decyzja nie zawiera zadnego wskazania dotyczg-
cego poziomu uwagi wykazywanej przez wlasciwy krag odbiorcéw. Zdaniem skarzg-
cej konsumenci dokonujacy zakupu produktéw kosmetycznych i kosmetykéw kolo-
rowych, ktérymi sa prawie wylacznie kobiety, wykazuja w stosunku do tych towaréw
wysoki poziom uwagi i sa przyzwyczajeni do dostrzegania réznic pomiedzy poszcze-
gblnymi markami.

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu catosciowej oceny prawdopodobieri-
stwa wprowadzenia w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej
kategorii towar6w, ktdry jest wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny
i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okolicznos¢, ze poziom uwagi przecietnego kon-
sumenta moze roznic sie w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug [zob.
wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko
OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449, pkt 42 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Zwazywszy na charakter rozpatrywanych towaréw, a mianowicie produktéw kosme-
tycznych i kosmetykéw kolorowych, nalezy stwierdzi¢, ze wlasciwy krag odbiorcow
sklada sie z przecietnych konsumentéw, ktérzy sa wilasciwie poinformowani oraz
dostatecznie uwazni i rozsadni [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie T-240/08 Procter & Gamble przeciwko OHIM - Laboratorios Alcala Far-
ma (oli), niepublikowany w Zbiorze, pkt 27; z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie
T-150/08 REWE-Zentral przeciwko OHIM — Aldi Einkauf (Clina), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 33], w wyniku czego poziom uwagi wykazywanej przez wiasciwy krag
odbiorcéw nie moze przewyzsza¢ poziomu uwagi wykazywanej przez tych odbior-
céw w stosunku do débr biezacej konsumpcji.

W konsekwencji argument skarzacej musi zosta¢ odrzucony.
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W przedmiocie poréwnania rozpatrywanych towaréw i uslug

Kolidujace ze sobg oznaczenia odnosza sie do produktéw kosmetycznych i kosme-
tykéw kolorowych. Rozpatrywane towary sa zatem identyczne, co zostalo wskazane
przez Izbe Odwotawcza w zaskarzonej decyzji i nie wywolalo sprzeciwu stron.

Co sie tyczy poréwnania oznaczen, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem
dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli z punktu widzenia wtasciwego kregu odbior-
cdw sg one przynajmniej cze$ciowo identyczne pod wzgledem co najmniej jednego
z branych pod uwage aspektéw [wyroki Sadu: z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM — Nacional Motor (Variant), niepublikowa-
ny w Zbiorze, pkt 46; z dnia 8 wrze$nia 2010 r. w sprawie T-369/09 Quinta do Portal
przeciwko OHIM - Vallegre (PORTO ALEGRE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 21].

Calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie dotycza-
cym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienistwa kolidujacych ze
soba oznaczen winna opierac si¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu,
ze szczegblnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych.
Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnych konsumentéw danych
towardw lub ustug odgrywa w calosciowej ocenie tego prawdopodobieristwa decy-
dujaca role. Przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako cato$¢ i nie
dokonuje jego szczeg6lowej analizy (zob. wyrok Trybunatu z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczo-
ne tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stwierdzila, Zze zgloszony znak towarowy
~wykazywal przecietne, a wrecz wykraczajace poza przecietne podobienistwo” do
wczesniejszego znaku towarowego, ze stanowil jego wierne odtworzenie z dodaniem
elementu ,acno” Wskazata ona, ze element ,acno’, bardzo zblizony fonetycznie do
niemieckiego stowa ,,akne’, nawiazywal do wlasciwo$ci towaréw, a mianowicie dzia-
tania przeciwtradzikowego, oraz ze nie mogt zatem stanowic elementu odrdzniajg-
cego. W rezultacie elementem dominujacym oznaczenia ACNO FOCUS jest stowo
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»focus’, ktore nie odnosi sie do zadnej z wlasciwosci produktéw kosmetycznych. Izba
Odwotawcza dodata, ze reguta, zgodnie z ktéra konsumenci zwracaja wieksza uwage
na poczatek oznaczenia, nie moze by¢ stosowana mechanicznie, poniewaz w przy-
padkach, w ktérych poczatkowa cze$¢ oznaczenia stanowi jedynie opis danych to-
wardw, konsument bedzie przywigzywat do niej wage jedynie w niewielkim stopniu.
Izba Odwotawcza stwierdzila, ze niemiecki nabywca produktéw kosmetycznych z ta-
two$cia moze uzna¢, iz oznaczenie ACNO FOCUS jest nazwg, pod ktéra wnoszaca
sprzeciw — wlasciciel wczeéniejszego znaku towarowego — rozpoczeta dystrybucje
nowej linii produktéw przeciwtradzikowych.

Skarzaca utrzymuje, ze zgloszony znak towarowy i znak wcze$niejszy nie sa podobne
oraz ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzita w ich przypadku prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad.

Nalezy stwierdzi¢, ze wcze$niejszy znak towarowy jest tworzony przez pojedynczy
element stowny ,focus’, podczas gdy zgloszony znak towarowy sktada sie z dwdch
elementéw stownych: ,acno” i ,focus” W obu kolidujacych ze soba oznaczeniach wy-
stepuje zatem wspdlny im element ,focus’, a element ,,acno” stanowi sktadnik, ktéry
je rézni.

Strony spieraja sie co do znaczenia, jakie nalezy przypisa¢ elementom ,acno” i ,fo-
cus” wystepujacym w zgloszonym znaku towarowym. Zdaniem skarzacej element
»aCNO’, zajmujacy pierwsza pozycje w znaku, przyciaga uwage. Co wiecej, nie ma on
charakteru opisowego wzgledem oznaczonych towaréw, poniewaz produkty kosme-
tyczne i kosmetyki kolorowe nie obejmuja wylacznie towaréw zwiazanych z pielegna-
cja cery tradzikowej. W opinii OHIM i interwenienta to ,focus” jest elementem do-
minujgcym zgloszonego znaku towarowego, natomiast element ,acno” stanowi opis
jednej z wlasciwos$ci danych towardw, a mianowicie dzialania przeciwtradzikowego.

Nalezy zauwazy¢, ze element ,acno” zgloszonego znaku towarowego moze nawia-
zywaé, w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw, do niemieckiego stowa ,akne”
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i w zwigzku z tym moze by¢ kojarzony z produktami do pielegnacji cery tradziko-
wej. Warto wskazad, ze skarzaca nie wyklucza catkowicie takiego powiagzania. W tym
wzgledzie poprzestaje ona bowiem na twierdzeniu, ze produkty kosmetyczne i ko-
smetyki kolorowe nie obejmuja wytacznie produktéw do pielegnacji cery tradzikowej,
a zatem nalezy uzna¢, ze element ,acno” wykazuje charakter opisowy przynajmniej
w stosunku do czesci towaréw wskazanych w zgloszeniu znaku. Tymczasem zgod-
nie z orzecznictwem fakt, iz dane oznaczenie ma walor opisowy tylko w stosunku
do czesci towaréw lub ustug nalezacych do kategorii wymienionej jako taka w zgto-
szeniu, nie stanowi przeszkody dla odmowy rejestracji tego oznaczenia. W istocie,
gdyby w takim przypadku dane oznaczenie zostalo zarejestrowane jako wspélnotowy
znak towarowy dla kategorii objetej zgloszeniem, nic nie staloby na przeszkodzie,
by jego wlasciciel uzywal go réwniez w stosunku do towaréw lub ustug z kategorii,
ktorej opis stanowi [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie
T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. s. 1I-1939, pkt 40;
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM - Chocoladefabri-
ken Lindt & Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. I1-1927, pkt 92].

Ponadto element ,acno” nie odwraca uwagi od elementu ,focus” na tyle, by wplyna¢
w istotnym stopniu na sposéb postrzegania tego znaku przez odbiorcéw. Ze wzgledu
na to bowiem, ze element ,acno” ma charakter opisowy przynajmniej w stosunku
do czesci towaréw objetych zgloszeniem znaku, nalezy mie¢ na uwadze, iz konsu-
menci beda prawdopodobnie przywiazywaé do tego elementu mniejsza wage, jako
ze nie jest on zdolny wskazywa¢ pochodzenia handlowego rozpatrywanych towa-
réw. W konsekwencji rozpatrywane jako calo$¢ wrazenie wywierane przez zgloszony
znak towarowy jest zdominowane przez element ,focus” do tego stopnia, ze element
»acno” bedzie mniej znaczacy w obrazie tego znaku zachowanym w pamieci wlasci-
wego kregu odbiorcéw, jesli wzia¢ pod uwage towary wskazane w zgloszeniu znaku.

Z powyzszego wynika, ze w przypadku zgloszonego znaku towarowego element
»acno” nie ma wiekszego znaczenia niz element ,focus” Przeciwnie, jak stusznie
wskazata Izba Odwotawcza w zaskarzonej decyzji, element ,focus” stanowi element
dominujacy tego znaku.
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Co wiecej, co sie tyczy argumentu skarzacej, ze poczatek oznaczenia wplywa na ca-
fosciowe wrazenie wywierane przez to oznaczenie [wyroki Sadu: z dnia 16 marca
2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM - Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz.
s. 11-949, pkt 64, 65; z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie T-357/07 Focus Magazin Ver-
lag przeciwko OHIM - Editorial Planeta (FOCUS Radio), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 36], nalezy przypomnie¢, ze stwierdzenie to nie zawsze ma zastosowanie i w zad-
nym wypadku nie moze podwazy¢ zasady, zgodnie z ktéra badanie podobienistwa
znakéw musi uwzglednia¢ wywierane przez nie calo§ciowe wrazenie, poniewaz prze-
cietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje jego
szczeg6lowej analizy [wyrok Sadu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-158/05 Trek
Bicycle przeciwko OHIM - Audi (ALLTREK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70;
ww. wyrok w sprawie PORTO ALEGRE, pkt 29].

Stopien podobienistwa miedzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami nalezy zatem usta-
li¢ w $wietle powyzszej oceny.

Z wizualnego punktu widzenia kolidujace ze soba oznaczenia maja rézna diugosc
i zawieraja r6zna liczbe stéw, wobec czego nie mozna stwierdzi¢ ich identyczno$ci.
Nalezy niemniej zauwazy¢, Ze na tej plaszczyznie istnieje miedzy nimi pewne podo-
biefistwo wynikajace z faktu, ze zaréwno zgloszony znak towarowy, jak i znak wcze-
$niejszy maja wspdlny im element ,focus”.

Takze pod wzgledem fonetycznym nie mozna stwierdzi¢ identyczno$ci omawianych
oznaczen, poniewaz element ,acno” zgloszonego znaku towarowego przyczynia sie
do stworzenia réznicy fonetycznej miedzy tymi dwoma oznaczeniami. Istnieje bo-
wiem réznica w wymowie znaku wcze$niejszego, szczegdlnie krétkiego (dwie sylaby),
i zgtoszonego znaku towarowego (cztery sylaby). Niemniej ze wzgledu na jednakowa
wymowe stowa ,focus” w obu tych znakach mozna uzna¢, ze miedzy tymi dwoma
oznaczeniami rozpatrywanymi jako cato$¢ istnieje pewne podobienistwo fonetyczne
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie T-90/06 Tomorrow
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Focus przeciwko OHIM - Information Builders (Tomorrow Focus), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 34].

Na ptaszczyznie koncepcyjnej oba znaki sa do siebie do$¢ zblizone, gdyz odnosza sie,
przez uzycie stowa ,focus’, do pojecia ,koncentracji intelektualnej” lub ,skupienia”
[zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Tomorrow Focus, pkt 35; wyrok Sadu z dnia
16 maja 2007 r. w sprawie T-491/04 Merant przeciwko OHIM — Focus Magazin Ver-
lag (FOCUS), niepublikowany w Zbiorze, pkt 57]. Nalezy przyja¢, ze dzigeki owemu
wspélnemu elementowi odbiorcy niemieccy dostrzega miedzy tymi dwoma znakami
zwiagzek koncepcyjny. W istocie bowiem, nawet jesli znaczenie zgloszonego znaku
towarowego moze zostaé uznane za bardziej precyzyjne, poniewaz element ,acno”
moze nawigzywaé do stowa ,akne’, to wspomniany znak nie jest na tyle daleki pod
wzgledem koncepcyjnym od znaku wczes$niejszego, zeby wlasciwy krag odbiorcow
nie mégl postrzegac zgloszonego znaku towarowego jako wariantu FOCUS.

Nalezy wskazac¢ wreszcie, ze przywolany przez skarzaca wyrok Sadu z dnia 22 czerw-
ca 2005 r. w sprawie T-34/04 Plus przeciwko OHIM - Bilz i Hiller (Turkish Power),
Zb.Orz. s. 11-2401, nie pozwala na podwazenie tego wniosku dotyczacego podo-
bienistwa kolidujacych ze soba oznaczen. W sprawie, w ktorej zostal wydany éw wy-
rok, Sad orzekl, ze calo$ciowe znaczenie oznaczenia Turkish Power réznito sie¢ od
przekazu zawartego w elemencie stownym ,power” wystepujacym samodzielnie we
wczesniejszym krajowym znaku towarowym, a w szczegélnosci, ze element graficzny
zgloszonego znaku towarowego nadawal inne konotacje pojedynczemu pojeciu sily
wyrazonemu w znaku wcze$niejszym za pomoca elementu ,power”. Wskazal on réow-
niez na wystepujace miedzy zgloszonym graficznym znakiem towarowym a wcze-
$niejszym stownym znakiem towarowym znaczgce réznice pod wzgledem wizualnym
i fonetycznym. Tymczasem w niniejszej sprawie, na co zwrécono uwage powyzej, nie
tylko zgtoszony i wczesniejszy znak sg znakami czysto sfownymi, lecz takze wykazuja
pewne podobienistwo na ptaszczyznach wizualnej i fonetyczne;j.
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Z ogbtu powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy podzieli¢ wniosek Izby Odwolaw-
czej, zgodnie z ktérym kolidujace ze soba oznaczenia sa podobne.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Calo$ciowa ocena prawdopodobiernistwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspét-
zalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, zwlaszcza podobienistwa znakéw towaro-
wych i podobienstwa oznaczonych nimi towarédw lub ustug. Stad niski stopiert podo-
bienistwa pomiedzy oznaczonymi towarami lub ustugami moze by¢ zréwnowazony
wysokim stopniem podobienistwa miedzy samymi znakami i odwrotnie [wyrok Try-
bunatu z dnia 23 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17;
wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach pofaczonych T-81/03, T-82/03
i T-103/03 Mast-Jagermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO
w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

Powyzej zostalo juz stwierdzone, Ze miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami wy-
stepuje pewne podobienistwo pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyj-
nym. Ponadto nalezy przypomnie¢, ze rozpatrywane towary sa identyczne.

W tych okolicznosciach, w szczegélnosci majac na uwadze fakt, ze wlasciwy krag
odbiorcéw zachowuje w pamieci jedynie niedoktadny obraz danych znakéw towaro-
wych [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie T-131/09
Farmeco przeciwko OHIM - Allergan (BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 36], w zwiazku z czym wspdlny im element ,focus” stwarza pewne podobieristwo
miedzy nimi, a takze zwazywszy na wspolzalezno$¢ poszczegélnych czynnikéw, kto-
re trzeba wzia¢ pod uwage, Izba Odwotawcza slusznie uznata, ze w przypadku tych
dwdch kolidujacych ze soba oznaczen istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia

w blad.
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Stad tez skarge nalezy oddali¢ bez koniecznosci orzekania w przedmiocie drugiego
zadania skarzacej, majacego na celu oddalenie sprzeciwu wniesionego przez interwe-
nienta wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na z3-
danie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata
sprawe, nalezy — zgodnie z zgdaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Lancome parfums et beauté & Cie zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Podpisy
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