g

W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 10 maja 2012 r.*

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Artykut 8 ust. 5 —
Stowne wspdlnotowe znaki towarowe BOTOLIST i BOTOCYL — Slowne i graficzne, krajowe
i wspdlnotowe znaki towarowe BOTOX — Uniewaznienie prawa do znaku — Wzgledne podstawy
odmowy rejestracji — Naruszenie renomy
W sprawie C-100/11 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 28 lutego 2011 r.,

Helena Rubinstein SNC, z siedziba w Paryzu (Francja),
L’Oréal SA, z siedziba w Paryzu,
reprezentowane przez A. von Miihlendahla, Rechtsanwalt,
wnoszace odwolanie,
w ktorej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

Allergan Inc., z siedzibg w Irvine, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez F. Clark,
barrister,

strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet (sprawozdawca), E. Levits, ].J. Kasel i M. Berger,
sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2012 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwotaniu Helena Rubinstein SNC (zwana dalej ,Helena Rubinstein”) i L’Oréal SA (zwana dalej
»,L'Oréal”) wnosza o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawach
polaczonych T-345/08 i T-357/08 Rubinstein i L'Oréal przeciwko OHIM - Allergan (BOTOLIST
i BOTOCYL) (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego Sad w sprawie T-345/08
oddalit skarge wniesiona przez spolke Helena Rubinstein, majaca na celu stwierdzenie niewaznos$ci
decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 maja 2008 r. (sprawa R 863/2007-1) dotyczacej postepowania
w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy Allergan, Inc. a spétka Helena Rubinstein SNC,
natomiast w sprawie T-357/08 oddalil skarge wniesiona przez spétke L’Oréal, majaca na celu
stwierdzenie niewaznosci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 5 czerwca 2008 r. (sprawa
R 865/2007-1) dotyczacej postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy Allergan, Inc.
a L'Oréal SA (zwanych dalej facznie ,spornymi decyzjami”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone i zastapione rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1),
ktore weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na date zajscia okolicznosci
faktycznych spér podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94.

Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”,
stanowi:

»Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wczesniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktéorych wczedniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego wspolnotowego
znaku towarowego, cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego krajowego
znaku towarowego, cieszy si¢ on renoma w danym panstwie czlonkowskim, i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci z tego powodu lub
byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wcze$niejszego znaku towarowego
[jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby czerpanie
nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz
tez dzialalo na ich szkode]”.

Artykut 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wzgledne podstawy uniewaznienia”,
stanowi, ze wspdlnotowy znak towarowy uniewaznia si¢ na podstawie wniosku do OHIM,
»w przypadku gdy istnieje wcze$niejszy znak towarowy okreslony w art. 8 ust. 2 i jezeli spetnione sa
warunki okre$lone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykulu”.

Artykut 63 ust. 1-3 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Skargi do Trybunalu Sprawiedliwosci”,
stanowi:

»1. Na decyzje Izb Odwolawczych w sprawie odwotann moga by¢ wnoszone skargi do Trybunalu
Sprawiedliwosci.
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2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istotnego wymogu
proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego przepisu prawnego
dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy.

3. Trybunal Sprawiedliwosci ma wlasciwo$§¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany
zaskarzanej decyzji”.

Artykut 73 tego rozporzadzenia przewiduje, ze decyzje OHIM zawieraja okre$lenie przyczyn, na
ktérych sa oparte, i moga sie opiera¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do
ktorych strony zainteresowane mialy mozliwos¢ przedstawienia swoich uwag.

Artykut 115 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze jezykami OHIM sa angielski, francuski,
niemiecki, wloski i hiszpanski. Artykut 115 ust. 5 tego rozporzadzenia stanowi, Ze sprzeciw oraz
wniosek o uniewaznienie prawa do znaku sklada sie w jednym z jezykéw OHIM.

Zgodnie z zasada 38 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1):

»W przypadku gdy dowody na poparcie wniosku nie zostaly przedstawione w jezyku postepowania
o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie, wnioskodawca przedstawia tlumaczenie dowodéw
w tym jezyku w terminie dwdch miesiecy, liczac od daty przedstawienia dowodow”.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

W dniu 6 maja 2002 r. Helena Rubinstein wystapita do OHIM na podstawie rozporzadzenia nr 40/94
o rejestracje oznaczenia sfownego ,BOTOLIST” jako wspdlnotowego znaku towarowego. W dniu 19 lipca
2002 r. L’Oréal dokonata podobnego zgloszenia w odniesieniu do oznaczenia stownego ,BOTOCYL".

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,perfumy, wody toaletowe; zele
i sole do kapieli i pod prysznic do celéw niemedycznych; mydla toaletowe; dezodoranty do uzytku
osobistego; kosmetyki, w szczegélnosci kremy, mleczka, plyny pielegnacyjne, zele i pudry do twarzy,
ciala i rak; mleczka, zele i olejki do opalania, preparaty po opalaniu (kosmetyki); produkty do
makijazu; szampony; Zele, pianki, balsamy i preparaty w aerozolu do ukladania i pielegnacji wloséw;
lakiery do wloséw; preparaty do koloryzacji i dekoloryzacji wloséw; preparaty do trwalej ondulacji
i skrecania wloséw; olejki eteryczne”.

Wspodlnotowe znaki towarowe BOTOLIST i BOTOCYL (zwane dalej tacznie ,spornymi znakami”)
zostaly zarejestrowane, odpowiednio, w dniach 14 pazdziernika i 19 listopada 2003 r.

W dniu 2 lutego 2005 r. Allergan Inc. (zwana dalej ,Allergan”) zlozyla wniosek o uniewaznienie
rejestracji spornych znakéw dla towaréw wskazanych w pkt 10 powyzej.

W uzasadnieniu wnioskdw o uniewaznienie prawa do znaku powolano sie na istnienie kilku
wczedniejszych stownych i graficznych, krajowych i wspélnotowych znakéw towarowych zwiazanych
z oznaczeniem ,BOTOX”, zarejestrowanych miedzy innymi dla towaréw nalezacych do klasy 5
w rozumieniu wskazanego wyzej porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
»preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzen neurologicznych, dystonii migesniowej, choréb miesni
gladkich, zaburzen autonomicznego ukladu nerwowego, bdléw glowy, wygladzania zmarszczek,
leczenia nadmiernej potliwosci, urazéw sportowych, porazenia moézgowego, skurczéw, drgawek
i bolow”. Najwczesniejszy z tych znakéw zostal zarejestrowany w dniu 12 kwietnia 1991 r.,
a najpdzniejszy w dniu 7 sierpnia 2003 r.
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Na poparcie wnioskéw powotano wzgledne podstawy uniewaznienia okreslone w art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) oraz z art. 8 ust. 4 i 5 wspomnianego
rozporzadzenia.

Decyzjami wydanymi w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2007 r. Wydzial Uniewaznient oddalit oba wnioski
o uniewaznienie prawa do znaku.

W dniu 1 czerwca 2007 r. Allergan wniosta do OHIM odwotanie od obu tych decyzji Wydziatu
Uniewaznien.

Spornymi decyzjami Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM uwzglednita oba te odwotania. W szczegélnosci
stwierdzila ona, ze nawet jezeli sporne znaki nie wprowadzaly w bfad w odniesieniu do ,wcze$niejszego
znaku towarowego”, to wnioski o uniewaznienie oparte na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 byly
zasadne.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismami, ktére wplynely do sekretariatu Sadu odpowiednio w dniach 22 sierpnia i 1 wrzesnia 2008 r.,
Helena Rubinstein i L’Oréal wniosty skargi o stwierdzenie niewaznosci z jednej strony decyzji OHIM
z dnia 28 maja 2008 r., a z drugiej strony decyzji OHIM z dnia 5 czerwca 2008 r.

Na mocy postanowienia prezesa trzeciej izby Sadu z dnia 11 maja 2011 r. sprawy T-345/08 i T-357/08
zostaly potaczone dla potrzeb procedury ustnej, jak réwniez dla potrzeb wydania wyroku.

Na poparcie swych skarg wnoszace odwotanie podniosty w kazdej ze spraw dwa identyczne zarzuty.
Zarzut pierwszy dotyczyl naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, a zarzut drugi — naruszenia
art. 73 tego rozporzadzenia.

W odniesieniu do zarzutu pierwszego Sad wskazatl w pkt 38—41 zaskarzonego wyroku w ramach uwag
wstepnych, ze wnioski o uniewaznienie prawa do znaku zostaly uzasadnione istnieniem kilku stownych
i graficznych, krajowych i wspélnotowych znakéw towarowych zwigzanych z oznaczeniem ,BOTOX”,
zarejestrowanych w przypadku wiekszosci z nich przed dokonaniem zgloszenia znakéw BOTOLIST
i BOTOCYL, odpowiednio w dniach 6 maja i 19 lipca 2002 r.

Sad zauwazyl, ze Izba Odwolawcza ,,odeszta od podejicia przyjetego przez Wydzial Uniewaznien, ktéry
oparl swoje decyzje wylacznie na rejestracji wczes$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego
nr 2015832 tworzonego przez oznaczenie graficzne BOTOX, uznajac, ze zaréwno graficzne znaki
towarowe, jak i stowne znaki towarowe BOTOX zarejestrowane przed dniem 6 maja 2002 r.,
niezaleznie od tego, czy chodzi tu o znaki krajowe czy wspdlnotowe, zyskaly renome”. W ocenie Sadu
takie podejscie Izby Odwotlawczej zilustrowane jest faktem, ze w spornych decyzjach nie odnosi si¢ ona
do elementu graficznego wspélnotowego znaku towarowego BOTOX.

W tym kontekscie Sad uznal w pkt 40 zaskarzonego wyroku, ze jego badanie moglo ograniczy¢ sie do
dwoch wezesniejszych krajowych znakéw towarowych, zarejestrowanych w dniu 14 grudnia 2000 r. dla
preparatéw do wygladzania zmarszczek i zawierajacych oznaczenie ,BOTOX” (zwanych dalej
»wczesniejszymi znakami towarowymi”) w Zjednoczonym Krdlestwie, poniewaz jest to terytorium, dla
ktérego Allergan przedstawila najwiecej materialu dowodowego, a ponadto stwierdzenie wzglednej
podstawy odmowy rejestracji w jednym panstwie czlonkowskim stanowi podstawe dla zastosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Sad wskazal zatem w pkt 41 zaskarzonego wyroku, Ze jego zamiarem bylo poddanie weryfikacji, czy

w niniejszym przypadku spelnione zostaly przeslanki zastosowania tego przepisu, a mianowicie, po
pierwsze, ,czy te [wcze$niejsze znaki towarowe] ciesza sie renoma w Zjednoczonym Kroélestwie”, po
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drugie, ,czy [sporne] znaki wykazuja podobienistwo do tych wcze$niejszych znakéw towarowych”,
i wreszcie, po trzecie, ,czy uzywanie [spornych] znakéw bez uzasadnionej przyczyny powodowaloby
czerpanie nienaleznej korzy$ci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszych znakéw
towarowych badz tez dzialaloby na ich szkode”. Sad dodal, Ze poniewaz sa to przestanki kumulatywne,
niespelnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku mozliwosci zastosowania przepisu art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze, jezeli chodzi o renome wczeéniejszych znakéw towarowych, Sad przeprowadzit w pkt 46-63
zaskarzonego wyroku analize poszczegélnych dowoddédw przedstawionych przez Allergan na poparcie
wnioskéw o uniewaznienie prawa do znaku oraz odwotan do Izby Odwotawczej, czyli danych
dotyczacych rozmiaru sprzedazy towaréw bedacych przedmiotem obrotu pod znakiem towarowym
BOTOX w latach 1999-2003 w czternastu panstwach cztonkowskich, promocji tego znaku w artykufach
publikowanych w jezyku angielskim w czasopismach naukowych w latach 1999 i 2001, szerokiej kampanii
medialnej od roku 2001, zwlaszcza w prasie angielskiej, wlaczenia stowa ,BOTOX” do kilku stownikéw
jezyka angielskiego, ktére uznaja to stowo za znak towarowy, decyzji United Kingdom Intellectual
Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. w przedmiocie wniosku o uniewaznienie rejestracji znaku
towarowego BOTOMASK, zarejestrowanego w Zjednoczonym Kroélestwie dla kosmetykéw, oraz
o$wiadczenia osoby zajmujacej kierownicze stanowisko w spélce Allergan, jak tez badan rynkowych
przeprowadzonych we wrzesniu i w pazdzierniku 2004 r. w Zjednoczonym Kroélestwie.

Co sie tyczy bardziej konkretnie dopuszczalnosci artykutéw prasowych zredagowanych w jezyku angielskim,
ktdra to dopuszczalno$¢ zostala zakwestionowana przez wnoszace odwotanie w postepowaniu przed Sadem
z uwagi na to, ze publikacja tych artykuléw miala miejsce po dacie zgloszenia spornych znakéw
towarowych, Sad przypomnial w pkt 52 zaskarzonego wyroku orzecznictwo, zgodnie z ktérym ,0 ile nalezy
dowie$¢, ze renoma wczesniejszego znaku towarowego istniala w dniu dokonania zgloszenia spornego
znaku towarowego, o tyle dokumenty opatrzone pézniejsza data nie moga zosta¢ calkowicie pozbawione
mocy dowodowej, jezeli pozwalaja na wyciagniecie wnioskow na temat sytuacji istniejacej w tym dniu”.

Jednoczesnie w pkt 54 tego wyroku Sad odrzucil argumenty wnoszacych odwolanie dotyczace
niedopuszczalnosci artykuléw opublikowanych w czasopismach naukowych i w prasie ogélnej z uwagi
na to, ze nie zostaly przetlumaczone na francuski, czyli na jezyk postepowania przed OHIM. Sad
uznal, Ze samo istnienie tych artykuléw stanowilo ,istotny element pozwalajacy na dowiedzenie, ze
znak towarowy BOTOX cieszy! sie renoma wsréd ogétu odbiorcéw, niezaleznie od tego, czy ich tres¢

byla pozytywna czy negatywna”.

Powolujac sie na orzecznictwo przytoczone w pkt 52 zaskarzonego wyroku, Sad odrzucit takze
argument wnoszacych odwotanie dotyczacy niedopuszczalnosci decyzji United Kingdom Intellectual
Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r.; niedopuszczalno$¢ ta wynikala z wydania owej decyzji po
dniu zgloszenia spornych znakéw.

Takze w odniesieniu do wysunietego przez wnoszace odwolanie argumentu dotyczacego
niedopuszczalno$ci oswiadczenia osoby zajmujacej kierownicze stanowisko w spélce Allergan i badan
rynkowych, ktéra to niedopuszczalno$¢ wynika z tego, ze dowody te zostaly przedstawione po raz
pierwszy w postepowaniu przed Izba Odwolawcza, Sad przypomnial w pkt 62 zaskarzonego wyroku, iz
zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 ,[OHIM] moze nie wziag¢ pod uwage stanu
faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie”,
co oznacza, ze Izba Odwotawcza dysponuje szerokim zakresem swobodnego uznania. Sad orzekl, ze
wobec braku wyraznej decyzji Izby Odwolawczej w przedmiocie dopuszczalnosci tych dowodéw
uznala je ona — w spos6b dorozumiany, aczkolwiek konieczny — za dopuszczalne.

W pkt 64 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze biorac pod uwage wszystkie dowody przedstawione przez
Allergan, Izba Odwolawcza nie naruszyla art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, iz
w momencie dokonania zgloszenia spornych znakéw znak towarowy BOTOX cieszyt sie w Zjednoczonym
Kroélestwie renoma w odniesieniu do ,preparatéw farmaceutycznych do wygtadzania zmarszczek”.
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Po drugie, jezeli chodzi o podobienstwo rozpatrywanych znakéw, Sad zbadal w pkt 69-79
zaskarzonego wyroku, czy Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, uznajac, ze miedzy wczesniejszymi
a spornymi znakami towarowymi wystepowal na tyle duzy stopienn podobieristwa, iz odbiorcy mogliby
dostrzec miedzy tymi znakami jaki§ zwiazek.

Sad potwierdzil zasadniczo sposéb rozumowania przyjety przez Izbe Odwotawczg, ktéra do celow
oceny podobienstwa rozpatrywanych znakéw wzieta pod uwage okolicznos¢, ze wszystkie te znaki
zawieraja przedrostek ,boto”. W ocenie Sadu morfem ,bot” nie ma szczegdlnego znaczenia
i wbrew temu, co podnosily wnoszace odwotanie, nie odnosi sie on do substancji czynnej
preparatu farmaceutycznego sprzedawanego przez Allergan, czyli do toksyny botulinowej. Sad
zauwazyl réwniez, ze nie wskazano powodéw pozwalajacych zrozumie¢, dlaczego nalezy skupi¢ sie
wlasnie na tym morfemie, a nie na przedrostku ,boto”, ktéry byl przedmiotem badania Izby
Odwotawczej.

Sad zauwazyl, Zze chociaz oznaczenie ,BOTOX” mozna podzieli¢ na ,bo” od ,botuliny” i ,tox” od
»toksyny”, jako odniesienie do wykorzystanej substancji czynnej, to mimo wszystko uzyskalo ono
charakter odrdzniajacy — samoistny lub w nastepstwie uzywania — przynajmniej w Zjednoczonym
Krolestwie.

Sad stwierdzil réwniez w pkt 76 zaskarzonego wyroku, ze ,wielko$¢ udzialéw w rynku znaku BOTOX
w Zjednoczonym Krdlestwie — 74,3% w 2003 r., podobnie jak wynoszacy 75% stopiert znajomosci znaku
wsréd odbiorcéow wyspecjalizowanych przyzwyczajonych do kuracji farmaceutycznych stuzacych do
wygladzania zmarszczek wystarcza do potwierdzenia istnienia znacznego poziomu rozpoznawalno$ci na
rynku”.

Zdaniem Sadu Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze towary oznaczone rozpatrywanymi znakami
towarowymi, cho¢ réznia si¢ od siebie — poniewaz Allergan sprzedaje preparaty farmaceutyczne
stuzace do wygladzania zmarszczek, a wnoszace odwolanie sprzedaja produkty kosmetyczne — naleza
do ,pokrewnych sektoréw rynku”.

Sad uznal w konsekwencji, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, iz wlasciwy krag odbiorcow
zostanie w sposob naturalny skloniony do powiazania spornych znakéw z renomowanym znakiem
towarowym BOTOX, zanim jeszcze skojarzy go z ,botuling”.

Po trzecie, jezeli chodzi o ocene skutkéw, jakie uzywanie spornych znakéw wywola w odniesieniu do
wczeéniejszych znakéw towarowych, Sad przypomnial w pkt 81 zaskarzonego wyroku, ze w tym
zakresie istnieja trzy odmienne rodzaje zagrozen. I tak, przede wszystkim, uzywanie bez
uzasadnionej przyczyny znaku towarowego, o ktdérego rejestracje wystapiono, moze dziala¢ na
szkode odrézniajacego charakteru wczes$niejszego znaku towarowego. Nastepnie uzywanie to moze
takze dziala¢ na szkode renomy wczesniejszego znaku towarowego. Wreszcie wlasciciel zgloszonego
znaku towarowego poprzez uzywanie swego znaku moze czerpa¢ nienalezna korzys¢
z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego. Zaistnienie chocby
jednego z tych trzech rodzajow zagrozen wystarczy do tego, by znalazl zastosowanie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.

Sad, przyznajac w pkt 87 zaskarzonego wyroku, iz Izba Odwotawcza w sposéb dosy¢ lapidarny ustalifa
skutki uzywania spornych znakéw towarowych, zauwazyt jednak, ze podany przez Izbe Odwotawcza
powdd takiej niedostateczno$ci — a mianowicie fakt, ze wtasciwy krag odbiorcéw w sposéb konieczny
dostrzeze zwigzek miedzy kolidujacymi ze soba znakami — byl juz przedmiotem obszernych wywodéw
w postepowaniu administracyjnym i w postepowaniu przed Sadem.

W pkt 88 zaskarzonego wyroku Sad przywotal argument spélki Allergan, ze sporne znaki towarowe

maja konkretnie na celu czerpanie korzysci z charakteru odrézniajacego i z renomy uzyskanej przez
znak towarowy BOTOX w dziedzinie wygladzania zmarszczek, czego skutkiem bedzie obnizenie
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wartoéci tego znaku. Zdaniem Sadu zagrozenia te sa wystarczajaco powazne i realne, aby uzasadni¢
zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Sad podkreslil, ze podczas rozprawy wnoszace
odwolanie przyznaly, iz chociaz ich produkty nie zawieraja toksyny botulinowej, to jednak zamierzaja
one czerpa¢ korzysci z wizerunku kojarzonego z tym produktem, ujetego w znaku towarowym
BOTOX, niepowtarzalnym pod tym wzgledem.

Sad oddalit zatem zarzut pierwszy w calosci.

Co sie tyczy zarzutu drugiego, Sad stwierdzil w pkt 93 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza
przedstawita w spornych decyzjach uzasadnienie pozwalajace zrozumie¢ przyczyny, dla ktérych
uznano, ze znak towarowy BOTOX cieszy sie renoma.

W pkt 94 zaskarzonego wyroku uznal on takze, ze sporne decyzje zawieraly wystarczajace
uzasadnienie w przedmiocie skutkéw uzywania spornych znakéw towarowych bez uzasadnionej
przyczyny, ktére to uzasadnienie powinno bylo dostarczy¢ wnoszacym odwotanie wszystkich
informacji koniecznych do zaskarzenia przed Sadem motywéw przywolanych przez Izbe

Odwotawcza.

W konsekwencji Sad oddalil zarzut drugi, a co za tym idzie — skarge w calosci.

Zadania w postepowaniu przed Trybunalem
W odwotaniu wnoszace odwolanie wnosza do Trybunalu o:
— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— oddalenie odwotant wniesionych przez Allergan od decyzji Wydzialu Uniewaznien wydanych
w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2007 r.; oraz

— obcigzenie OHIM kosztami poniesionymi w zwiazku z postepowaniem odwolawczym,
postepowaniem przed Sadem oraz postepowaniem przed Izba Odwotawcza OHIM.

OHIM i Allergan wnosza do Trybunalu o oddalenie odwotania i obciazenie wnoszacych odwotanie
kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Whnoszace odwotanie podnosza na jego poparcie cztery zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia
art. 52 ust. 1 i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. W ramach zarzutu drugiego wnoszace odwotanie
utrzymuja, ze Sad naruszyl art. 115 rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z zasada 38 ust. 2

rozporzadzenia nr 2868/95. Zarzuty trzeci i czwarty dotycza natomiast naruszenia, odpowiednio,
art. 63 i 73 rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Zarzut pierwszy dzieli sie na cztery czesci.

ECLILEU:C:2012:285 7
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W przedmiocie cze$ci pierwszej
— Argumentacja stron

W ramach pierwszej czesci zarzutu pierwszego wnoszace odwotanie utrzymuja, ze Sad naruszy! prawo,
uznajac, iz wniosek o uniewaznienie prawa do znaku mog}t zosta¢ rozpatrzony w odniesieniu do dwéch
wczesniejszych znakéw towarowych zarejestrowanych w Zjednoczonym Krélestwie, ktére nie stanowity
podstawy spornych decyzji. Izba Odwotawcza OHIM oparfa swe decyzje wylacznie na wczesniejszym
wspélnotowym znaku towarowym nr 2015832 tworzonym przez oznaczenie graficzne ,BOTOX”.

OHIM i Allergan podnosza, ze pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢ jako bezzasadnag,
poniewaz w spornych decyzjach Izba Odwotawcza nie odniosla si¢ wyraznie do rejestracji tego
wczedniejszego graficznego wspdlnotowego znaku towarowego.

— Ocena Trybunatu

W pkt 38 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, Ze wnioski o uniewaznienie prawa do znaku zlozone przez
Allergan sa oparte na rejestracji kilku stownych i graficznych, krajowych i wspdlnotowych znakéw
towarowych zwigzanych z oznaczeniem ,BOTOX”, zarejestrowanych w przypadku wiekszosci z nich przed
dokonaniem zgloszenia spornych znakéw BOTOLIST i BOTOCYL, odpowiednio w dniach 6 maja i 19 lipca
2002 r. Sad powolal sie w tym wzgledzie na pkt 2 spornych decyzji, w ktérym wymieniono te znaki.

W pkt 39 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze Izba Odwolawcza odeszta od podejscia przyjetego przez
Wydzial Uniewaznien, ktéry opart swoje decyzje wylacznie na rejestracji wcze$niejszego
wspoélnotowego znaku towarowego nr 2015832, i uznala, iz zaréwno graficzne znaki towarowe, jak
i sfowne znaki towarowe BOTOX zarejestrowane przed dniem 6 maja 2002 r., niezaleznie od tego, czy
chodzi tu o znaki krajowe czy wspdlnotowe, zyskaly renome. Sad wskazal réwniez, ze takie podejscie
Izby Odwotawczej zilustrowane jest faktem, iz w zaskarzonych decyzjach nie odnosi sie ona do
elementu graficznego wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego nr 2015832.

Zwazywszy na te poszczegélne okolicznosci, Sad zasadnie mogl ograniczy¢ swoje badanie do
wczesniejszych znakéw krajowych zarejestrowanych dla preparatéw do wygladzania zmarszczek
w dniu 14 grudnia 2000 r. w Zjednoczonym Krolestwie, poniewaz bylo to terytorium, dla ktérego
Allergan przedstawila najwiecej materialu dowodowego.

Nalezy takze stwierdzi¢, ze wnoszace odwolanie ograniczaja si¢ do ogdlnego wskazania, iz Izba
Odwotawcza oparfa swa ocene, podobnie jak Wydzial Uniewaznieni, wylacznie na wcze$niejszym
graficznym wspélnotowym znaku towarowym, nie przedstawiajac zadnych argumentéw, ktére moglyby
wesprze¢ taka argumentacje.

Wynika z tego, ze pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddalié.
W przedmiocie czesci drugiej

— Argumentacja stron

W drugiej czeéci zarzutu pierwszego wnoszace odwolanie podnosza, ze Sad naruszyl prawo,
stwierdzajac, iz wczedniejsze znaki towarowe cieszyly sie renoma.

Wnoszace odwolanie nie kwestionuja dokonanej przez Sad oceny wlasciwego kregu odbiorcow -
a mianowicie, ze krag ten sktada sie z ogétu odbiorcéw i ze specjalistéw z zakresu stuzby zdrowia — niemniej
twierdza one, ze Sad nie przeprowadzil zadnej szczegélowej analizy w przedmiocie tego, czy wspomniane
znaki ciesza sie renoma u kazdej z dwéch kategorii oséb tworzacych wlasciwy krag odbiorcéw.
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Jezeli chodzi o terytorium wlasciwe dla dokonania oceny, zaskarzony wyrok nie zawiera jakiejkolwiek
wzmianki dotyczacej terytorium, na ktédrym wczesniejsze znaki zostaly uznane za cieszace si¢ renoma.

Co sie¢ tyczy dowiedzenia istnienia renomy, wnoszace odwolanie kwestionuja moc dowodowa niektérych
dowodéw przedstawionych przez Allergan, a mianowicie danych dotyczacych rozmiaru sprzedazy towaréw
bedacych przedmiotem obrotu pod znakiem towarowym BOTOX, do ktérych odniesiono si¢ w pkt 46 i 47
zaskarzonego wyroku, oraz danych dotyczacych promocji znaku BOTOX w czasopismach naukowych,
oméwionych w pkt 48 i 49 tego wyroku. Jezeli chodzi o szeroka kampanie medialng prowadzona dla tych
towar6éw, o ktérej wspomniano w pkt 50-54 wspomnianego wyroku, wnoszace odwotlanie utrzymuja, ze
Sad dopuscit sie wypaczenia tego dowodu, poniewaz nie zostal on poparty dowodem na rozprowadzenie
w Zjednoczonym Kroélestwie gazet lub czasopism, w ktérych byly publikowane artykuly dotyczace towaréw
sprzedawanych pod znakiem towarowym BOTOX. Wnoszace odwolanie uwazaja, ze ocena dokonana przez
Sad w pkt 55 i 56 zaskarzonego wyroku w przedmiocie wlaczenia stowa ,BOTOX” do kilku stownikéw jest
oparta na przeinaczeniu faktéw. Twierdza one réwniez, ze Sad w pkt 60—63 zaskarzonego wyroku dopuscit
sie wypaczenia dowodéw w odniesieniu do badan rynkowych przeprowadzonych we wrzesniu
i w pazdzierniku 2004 r. w Zjednoczonym Krdlestwie. W tym wzgledzie wnoszace odwolanie kwestionuja
znaczenie tych badan w zakresie, w jakim nie dostarczaja one informacji, jakich Allergan powinna byla
dostarczy¢, aby mozna bylo ustali¢ zwiazek miedzy zawartymi w nich danymi a sytuacja istniejaca
w momencie dokonania zgloszenia spornych znakéw.

W odniesieniu do decyzji United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r.
wnoszace odwolanie podnosza, ze dowdd ten powinien byl zosta¢ uznany przez Sad za niedopuszczalny,
gdyz dotyczyt sporu innego niz ten toczacy sie miedzy stronami niniejszego postepowania.

OHIM twierdzi, ze druga cze$¢ zarzutu pierwszego powinna zosta¢ w cze$ci odrzucona jako
niedopuszczalna i w cze$ci oddalona jako bezpodstawna.

Po pierwsze, jezeli chodzi o stopien powszechnej znajomosci wcze$niejszych znakéw towarowych
wérdd kazdej z dwoéch kategorii 0oséb tworzacych wlasciwy krag odbiorcéw, OHIM utrzymuje, ze
kazdy znak towarowy, ktdry cieszy si¢ renoma u ogétu odbiorcéw, nalezy uzna¢ za znany odbiorcom
wyspecjalizowanym.

Po drugie, co sie tyczy terytorium wtasciwego dla dokonania oceny, OHIM uwaza, ze Sad, ograniczajac
swoje badanie do dwoéch wczesniejszych znakéw zarejestrowanych w Zjednoczonym Krélestwie,
wyraznie wskazal, iz terytorium wlasciwym bylo wlasnie Zjednoczone Kroélestwo.

Po trzecie, w kwestii dowiedzenia renomy OHIM i Allergan podnoszg, ze argumenty wysunigte w tym
wzgledzie przez wnoszace odwolanie sa w czesci btedne, poniewaz maja na celu podwazenie mocy
dowodowej kazdego z przedstawionych dowoddéw odrebnie, mimo ze dowody te winny by¢ oceniane
facznie, a w czesci niedopuszczalne, gdyz dotycza zagadnien faktycznych.

— Ocena Trybunalu

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze argument wnoszacych odwotanie odnoszacy sie do
rzekomego naruszenia prawa przez Sad w zakresie dotyczacym renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych wséréd dwoéch kategorii oséb tworzacych wiasciwy krag odbiorcéw wynika z blednej
lektury zaskarzonego wyroku.

Punkty 48, 49 i 54 zaskarzonego wyroku wskazuja bowiem na to, ze Sad zbadal, jako dowody majace na
celu ustalenie renomy wczeéniejszych znakéw towarowych, dane dotyczace promocji znaku
towarowego BOTOX, ktéra miala miejsce w szczegélnosci w artykutach zredagowanych w jezyku
angielskim, zamieszczonych zaréwno w czasopismach naukowych, przeznaczonych wlasnie dla
praktykéw, jak i w prasie ogélne;j.

ECLILEU:C:2012:285 9
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Nastepnie, jak wskazuje OHIM, kiedy znak towarowy cieszy si¢ renoma wérédd ogétu odbiorcéw, to co
do zasady uwaza sie, ze jest on znany specjalistom. W zwiazku z tym, ze wzgledu na szeroka kampanie
prowadzona w mediach skierowanych do ogétu odbiorcéw dla towaréw sprzedawanych pod tym
znakiem czy ze wzgledu na wlaczenie wyrazu ,BOTOX” do stownikéw jezyka angielskiego, nie mozna
zasadnie twierdzi¢, ze znak BOTOX nie cieszyt si¢ renoma u specjalistéw z zakresu stuzby zdrowia.

A zatem Sad, po dokonaniu tych ustalen, z ktérych wynikalo, ze pod uwage nalezy bra¢ zaréwno ogét
odbiorcéw, jak i specjalistéw z zakresu sluzby zdrowia, nie naruszyl prawa, orzekajac w pkt 64
zaskarzonego wyroku, ze jezeli chodzi o ,preparaty farmaceutyczne do wygladzania zmarszczek”,
w momencie dokonania zgloszenia spornych znakéw towarowych, to jest w dniach 6 maja lub 19 lipca
2002 r., znak towarowy BOTOX cieszyl sie¢ w Zjednoczonym Kroélestwie renoma u kazdej z kategorii
0séb tworzacych wlasciwy krag odbiorcow.

W konsekwencji argument, ze Sad nie przeprowadzil zadnej szczeg6élowej analizy dotyczacej tego, czy
wczesniejsze znaki towarowe ciesza sie renoma u kazdej z dwéch kategorii osoéb tworzacych wiasciwy
krag odbiorcéw, musi zosta¢ oddalony.

W drugiej kolejnosci, co sie tyczy braku wskazania terytorium, w odniesieniu do ktérego ustalono
renome wczesniejszych znakéw towarowych, nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze z faktu, iz Sad
ograniczyl swoje badanie do dwoéch krajowych znakéw towarowych zarejestrowanych w  dniu
14 grudnia 2000 r. w Zjednoczonym Kroélestwie, tatwo mozna wywie$¢, ze w jego ocenie terytorium
wlasciwym bylo Zjednoczone Krélestwo.

Po drugie, z uwzglednionych przez Sad dowodéw — takich jak artykuly prasowe zredagowane w jezyku
angielskim i opublikowane w angielskich czasopismach naukowych lub w prasie ogdlnej, jak wtaczenie
wyrazu ,BOTOX” do stownikéw jezyka angielskiego i jak decyzja United Kingdom Intellectual Property
Office — wynika, ze ocena renomy wczesniejszych znakéw towarowych zostala dokonana w odniesieniu
do calego obszaru Zjednoczonego Kroélestwa.

W rezultacie nalezy oddali¢ argument, zgodnie z ktérym Sad naruszyl prawo przy okresleniu
terytorium wlasciwego dla dokonania oceny.

W trzeciej kolejnosci, jezeli chodzi o dowiedzenie renomy znaku towarowego BOTOX, na wstepie
nalezy zauwazy¢, ze Sad dokonal w tym wzgledzie calosciowej oceny materialu dowodowego
przedstawionego przez Allergan, co wynika z pkt 64 zaskarzonego wyroku. Argumenty wnoszacych
odwotlanie majace na celu zakwestionowanie dowodu na istnienie tej renomy odnoszg si¢ natomiast do
kazdego z elementéw materialu dowodowego oddzielnie. W konsekwencji, na co zwrécit uwage
rzecznik generalny w pkt 20 opinii, nawet jezeli Trybunal powinien uwzgledni¢ niektére
z argumentéw wysuwanych przez wnoszace odwolanie, okoliczno$¢ ta nie wplynie jako taka na ocene
dokonana przez Sad, poniewaz nalezaloby okresli¢, jakie znaczenie dla calosciowej oceny dokonanej
przez Sad ma element materialu dowodowego, ktéry nalezy wylaczy¢é. Wnoszace odwotanie nie
przedstawily jednak w odwotaniu zZadnego argumentu w tym wzgledzie.

W zwigzku z powyzszym w zakresie, w jakim wnoszace odwolanie podwazaja moc dowodowa
dowodéw takich jak dane dotyczace rozmiaru sprzedazy towaréw bedacych przedmiotem obrotu pod
znakiem towarowym BOTOX i promocji tego znaku w czasopismach naukowych, wystarczy
stwierdzi¢, ze argumentacja ta ma w rzeczywisto$ci na celu ponowne przeprowadzenie oceny tych
dowodoéw przez Trybunatl.

Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunat nie jest wlasciwy do ustalania okoliczno$ci
faktycznych ani tez zasadniczo do badania dowodéw, ktére Sad dopuscit na poparcie tych okolicznosci.
Jesli zatem dowody te uzyskano w prawidlowy sposéb przy poszanowaniu ogélnych zasad prawa
i przepisow proceduralnych dotyczacych ciezaru dowodu i postepowania dowodowego, wytacznie do
Sadu nalezy ocena, jaka wage powinno sie nada¢ przedstawionym mu dowodom. Ocena ta nie stanowi
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wobec tego, z wylaczeniem przypadkéw przeinaczenia tych dowodéw, kwestii prawnej, ktdra jako taka
podlega kontroli Trybunatu (wyrok z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko
OHIM, Zb. Orz. s. I-3297, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

Stad tez, zwazywszy na to, Ze w niniejszej sprawie nie podnoszono zarzutu przeinaczenia, argument
wnoszacych odwotanie majacy na celu podwazenie mocy dowodowej niektérych elementéw materiatu
dowodowego musi zosta¢ odrzucony jako niedopuszczalny.

Z zakresie, w jakim skarzace utrzymuja, ze Sad wypaczyl dowody dotyczace znaczenia kampanii medialnej
prowadzonej dla towaréw sprzedawanych pod znakiem towarowym BOTOX i badan rynkowych
przeprowadzonych we wrzesniu i w pazdzierniku w 2004 r. w Zjednoczonym Krolestwie oraz ze ocena
Sadu dotyczaca wlaczenia wyrazu ,BOTOX” do kilku stownikéw byla oparta na przeinaczeniu faktéw, nalezy
stwierdzi¢, ze podnoszac wypaczenie tych elementéw materialu dowodowego czy przeinaczenie faktéw,
wnoszace odwolanie ograniczaja si¢ do zakwestionowania ich istotnosci w drodze niczym niepopartych
ogolnych twierdzen, majac na celu ponowne przeprowadzenie oceny tych dowodéw przez Trybunat.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu, przypomnianego w pkt 74 niniejszego wyroku, takie
argumenty musza zosta¢ odrzucone jako niedopuszczalne.

Wreszcie, co sie tyczy utrzymywanej przez wnoszace odwolanie niedopuszczalnosci decyzji United
Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. z uwagi na to, ze dotyczy ona innego
sporu, nalezy zauwazy¢, iz zawarte w tej decyzji stwierdzenia stanowia same w sobie okoliczno$¢, ktéra —
jezeli ma znaczenie w danym przypadku — moze zosta¢ wzieta pod uwage przez Sad w ramach
przystugujacego mu zakresu suwerennej oceny stanu faktycznego w celu ustalenia renomy wcze$niejszych
znakow towarowych w Zjednoczonym Kroélestwie. Ponadto, jak wynika z pkt 58 zaskarzonego wyroku, ani
w postepowaniu przed OHIM, ani w postepowaniu przed Sadem wnoszace odwolanie nie wysunely
zadnego argumentu, ktdry moéglby podwazy¢ prawdziwos¢ ustalen zawartych w tej decyzji.

W zwigzku z powyzszym argument wnoszacych odwotlanie dotyczacy rzekomej niedopuszczalno$ci decyzji
United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

Stad tez druga cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy w czesci odrzuci¢ jako niedopuszczalna i w czesci
oddali¢ jako bezzasadna.

W przedmiocie czesci trzeciej

— Argumentacja stron

W trzeciej czesci zarzutu pierwszego wnoszace odwolanie podnosza, ze Sad naruszyl prawo, stwierdzajac
istnienie miedzy wcze$niejszymi znakami towarowymi BOTOX i spornymi znakami zwigzku wynikajacego
ze wspodlnego im elementu ,bot” lub ,boto”, poniewaz 6w element, stanowiac odniesienie do ,toksyny
botulicznej”, ma walor opisowy lub rodzajowy. Takiego zwiazku nie mozna bylo ustali¢ z tego wzgledu, ze
zglaszajacy znak towarowy winien méc wlaczy¢ do swojego znaku tego rodzaju element opisowy.

Zdaniem OHIM i spétki Allergan trzecia cze$¢ zarzutu pierwszego winna zosta¢ odrzucona jako
niedopuszczalna, poniewaz dotyczy zagadnien faktycznych, ktére podlegaja wylacznej ocenie Sadu.

— Ocena Trybunatu
W zakresie, w jakim w trzeciej czesci zarzutu pierwszego wnoszace odwolanie prébuja podwazy¢

analize przeprowadzona przez Sad w pkt 70-73 zaskarzonego wyroku w celu wykazania, ze przedrostek
»bot” lub ,boto” nie ma waloru opisowego, nalezy wskaza¢, ze taka ocena ma charakter faktyczny.

ECLILEU:C:2012:285 11



84

85

86

87

88

89

90

91

92

WYROK Z DNIA 10.5.2012 R. — SPRAWA C-100/11 P
HELENA RUBINSTEIN I L'OREAL PRZECIWKO OHIM

Jak wynika z art. 256 TFUE oraz z art. 58 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
odwolanie jest ograniczone do kwestii prawnych, a zatem Sad jest wylacznie wlasciwy dla
stwierdzenia i oceny faktéw, z wyjatkiem przypadkéw, gdy blednos¢ jego ustalen wynika z akt
sprawy, ktére zostaly mu przedlozone. Ocena okolicznosci stanu faktycznego nie stanowi zatem,
z zastrzezeniem przeinaczenia dowodéw przedstawionych przed Sadem, kwestii prawnej podlegajacej
jako taka kontroli Trybunalu (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie
C-121/01 P O’Hannrachain przeciwko Parlamentowi, Rec. s. [-5539, pkt 35; a takze z dnia
2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-431/07 P Bouygues i Bouygues Télécom przeciwko Komisji, Zb. Orz.
s. 1-2665, pkt 137).

Poniewaz w odniesieniu do ustalenn zawartych w pkt 70-73 zaskarzonego wyroku nie podniesiono
zarzutu przeinaczenia stanu faktycznego i dowoddw przedstawionych Sadowi, trzecia cze$¢ zarzutu
pierwszego nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalna w zakresie, w jakim ma ona na celu podwazenie tej
oceny.

Jednakze w tej cze$ci zarzutu pierwszego wnoszace odwolanie podnosza réwniez, ze zglaszajacy znak
towarowy powinien méc wlaczy¢ do znaku, o ktérego rejestracje wystapil, element stanowiacy czes$¢
cudzego wczes$niejszego znaku towarowego, jezeli ma on charakter opisowy. Nalezy stwierdzi¢, ze taka
argumentacja porusza kwestie prawna poddana kontroli Trybunalu w ramach odwotania.

Warto zauwazy¢ w tym wzgledzie, ze argumentacja ta opiera si¢ na zalozeniu, zgodnie z ktérym
wspdlny rozpatrywanym znakom element ,bot” lub ,boto” ma walor opisowy.

Tymczasem z pkt 70-73 zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad uznal, iz przedrostek ,bot” lub ,boto”
nie ma charakteru opisowego. Jak wynika z pkt 83-85 niniejszego wyroku, przytoczone przez
wnoszace odwolanie argumenty majace na celu podwazenie tej oceny nie moga zostaé rozpatrzone
przez Trybunal w ramach odwotania.

W tych okolicznos$ciach w zakresie, w jakim wnoszace odwolanie utrzymuja, ze mialy prawo wlaczy¢
do spornych znakéw element zawarty we wcze$niejszym znaku towarowym, poniewaz ma on walor
opisowy, trzecia cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy uznac¢ za nieistotna.

Z powyzszego wynika, Ze trzecig cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddalic.
W przedmiocie czesci czwartej

— Argumentacja stron

W czwartej czesci zarzutu pierwszego wnoszace odwolanie podnosza, ze Sad naruszyl prawo, uznajac
za dowiedzione zagrozenie dzialania na szkode renomy wczesniejszych znakéw towarowych. Zawarta
w pkt 88 zaskarzonego wyroku ocena Sadu, zgodnie z ktéra sporne znaki maja konkretnie na celu
czerpanie korzysci z charakteru odrézniajacego i z renomy uzyskanej przez wczeéniejsze znaki BOTOX
w dziedzinie wygladzania zmarszczek, nie znajduje potwierdzenia w dowodach. Podnosza one réwniez,
ze jakkolwiek sporne znaki towarowe zawieraja ewentualne odniesienie do toksyny botulicznej, to nie
nawigzuja one do znaku BOTOX, co wiegcej, ich wlasciciele nie maja zamiaru ani nie chcg, by byly one
kojarzone z tym znakiem, ktdéry zostal zarejestrowany dla preparatéw farmaceutycznych dostepnych
wylacznie na recepte.

Zdaniem OHIM i spélki Allergan te cze$¢ zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadng. Zwiazek miedzy
wczesniejszymi a spornymi znakami towarowymi moze bowiem powodowaé oslabienie renomy
wczedniejszych znakéw towarowych, poniewaz sugeruje, ze produkty kosmetyczne wnoszacych
odwotanie gwarantuja rezultaty podobne do tych uzyskiwanych dzieki uzyciu produktu BOTOX. Moze
to prowadzi¢ do obnizenia wartosci wczesniejszych znakéw towarowych.
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— Ocena Trybunatu

Nalezy przypomnie¢, ze w celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 wiasciciel wczesniejszego znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd na okolicznosé¢, ze
uzywanie znaku towarowego, o ktdérego rejestracje wystapiono, powodowaloby czerpanie nienaleznej
korzys$ci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez
dzialaloby na ich szkode. Wlasciciel wczes$niejszego znaku towarowego nie ma jednakze obowiazku
wykaza¢ zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8
ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia. W przypadku bowiem gdy mozna przewidzie¢, ze takie
naruszenie bedzie skutkiem sposobu uzywania pdzniejszego znaku towarowego, na jaki wlasciciel tego
znaku moze by¢ sklonny sie zdecydowacd, wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego nie mozna
zobowiaza¢ do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby mdc zakaza¢ wspomnianego
uzywania. Wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego winien jednak wykaza¢ okolicznosci
wskazujace na duze prawdopodobienistwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci (zob.
analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb. Orz.
s. 1-8823, pkt 37, 38).

Ponadto w celu ustalenia, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku towarowego, nalezy dokonal calosciowej oceny,
ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie w okolicznosciach danej sprawy (wyrok
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb. Orz. s. I-5185, pkt 44).

A zatem w pkt 82 zaskarzonego wyroku Sad prawidlowo wskazal, ze wtasciciel wcze$niejszego znaku
towarowego nie ma obowigzku wykazaé zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku
towarowego, ale musi przedstawi¢ dowody pozwalajace na stwierdzenie prima facie realnego
przyszlego zagrozenia czerpania nienaleznej korzysci z renomy lub z charakteru odrézniajacego swego
znaku badz tez dzialania na ich szkode, przy czym stwierdzenie to moze zosta¢ dokonane na
podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobienistwa oraz przy
uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, jak réwniez innych okolicznosci danej

sprawy.

Nalezy takze stwierdzi¢, ze wyciagniety przez Sad wniosek dotyczacy istnienia zwiazku miedzy
wczedniejszymi i spornymi znakami zostal poprzedzony analiza rozmaitych okolicznosci.
W szczegdlnosci w pkt 70-72 zaskarzonego wyroku Sad ustalil, ze omawiane znaki maja wspdlny
przedrostek ,boto”, ktéry nie moze zosta¢ uznany za skrét od ,botulinowy” lub ,botulina”, w pkt 73
i 74 tego wyroku — ze oznaczenie ,BOTOX” uzyskalo charakter odrézniajacy, w pkt 76 wspomnianego
wyroku — zakres renomy wcze$niejszego znaku towarowego, wreszcie, w pkt 78 rzeczonego wyroku,
fakt, ze rozpatrywane towary nalezaly do ,pokrewnych sektoréw rynku”. Sad sprecyzowal réwniez, ze
wlasciwy krag odbiorcéw dostrzeze ten zwiazek, i to zanim skojarzy sporne znaki z ,botuling”. Sad
wskazal tez w pkt 88 zaskarzonego wyroku, ze podczas rozprawy wnoszace odwolanie przyznaly, iz
jakkolwiek ich produkty nie zawieraja toksyny botulinowej, to jednak zamierzaja one czerpaé korzysci
z wizerunku kojarzonego z tym produktem, ujetego w znaku towarowym BOTOX.

W tych okolicznos$ciach, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 36 opinii, to wlasnie na podstawie
calo$ciowej oceny okolicznosdci istotnych w rozpatrywanym przypadku Sad doszedt w pkt 88
zaskarzonego wyroku do wniosku, ze zamiarem wilascicieli spornych znakéw jest czerpanie korzysci
z charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw BOTOX i z uzyskanej przez nie renomy.
W konsekwencji argument wnoszacych odwotanie, zgodnie z ktérym stwierdzenie istnienia
pasozytniczego zamiaru nie jest poparte zadnym dowodem, jest bezzasadny.

Poza tym nalezy oddali¢ argument wnoszacych odwolanie, zgodnie z ktérym nawet jezeli sporne znaki
towarowe zawieraja ewentualnie odniesienie do toksyny botulicznej, to nie maja si¢ one kojarzy¢ ze
znakiem towarowym BOTOX. W istocie argument ten ma na celu podwazenie dokonanej przez Sad
oceny, ze przedrostek ,boto” nie ma charakteru opisowego i nie mozna go uzna¢ za odniesienie do
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toksyny botulicznej, na ktérej to ocenie opiera si¢ stwierdzenie zawarte w pkt 88 zaskarzonego wyroku.
Wobec tego, ze taka ocena ma charakter faktyczny, nie moze by¢ poddana kontroli Trybunalu
w ramach odwolania, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 84 niniejszego wyroku.

Wynika stad, ze nie mozna uwzgledni¢ czwartej cze$ci zarzutu pierwszego. W rezultacie zarzut
pierwszy nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

W zarzucie drugim wnoszace odwotlanie podnosza, ze Sad naruszyt art. 115 rozporzadzenia nr 40/94
i zasade 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, poniewaz oddalil zarzut skierowany przeciwko decyzji
Izby Odwotawczej, na mocy ktérej dopuszczono artykuly prasowe zredagowane w jezyku angielskim,
podczas gdy powinny byly one zosta¢ przetlumaczone na jezyk postepowania przed Izba Odwotawcza,
a mianowicie na francuski.

OHIM, popierany przez Allergan, uwaza, ze zarzut drugi nalezy oddali¢ jako bezzasadny, gdyz
zasada 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa
do znaku, nie przewiduje sankcji, w wypadku gdy wnoszacy o uniewaznienie nie przedstawi
tlumaczenia na jezyk postepowania dowodéw dostarczonych na poparcie swego wniosku.

Ocena Trybunalu

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem zasada, wedlug ktdrej przedstawione na poparcie
sprzeciwu albo wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku dowody
powinny by¢ przedstawione w jezyku postepowania lub powinno by¢ do nich doftaczone ich
tlumaczenie na ten jezyk, jest uzasadniona konieczno$cia przestrzegania zasady kontradyktoryjnosci
i rébwnosci szans pomiedzy stronami w postepowaniach inter partes [zob. podobnie wyroki Sadu:
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM - Atofina Chemicals
(BIOMATE), Zb. Orz. s. 11-1845, pkt 72; z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie T-407/05 SAEME
przeciwko OHIM - Racke (REVIAN’s), Zb. Orz. s. 11-4385, pkt 35].

W niniejszym przypadku nie mozna uznad, ze brak tlumaczenia artykuléw prasowych przedstawionych
w jezyku angielskim wplynal na mozliwos$¢ skorzystania przez wnoszace odwotlanie z przystugujacego
im prawa do obrony, poniewaz byly one w stanie zakwestionowa¢ przed Sadem moc dowodowa tych
artykutéw, w pkt 112 odwotania same przyznaly, ze zrozumialy ich tre$¢, a ponadto jezyk angielski byt
jezykiem postepowania przed Sadem.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, jak zauwazyl Sad w pkt 54 zaskarzonego wyroku, ze zaréwno
w postepowaniu przed Wydzialem Uniewaznien, jak i w postepowaniu przed Izba Odwolawcza
wnoszace odwolanie nie wysunely zadnych obiekcji ani zarzutéw co do uwzglednienia dowodéw
przedstawionych w jezyku angielskim w zalaczeniu do wniosku o uniewaznienie prawa do spornych
znakéw.

W konsekwencji zarzut drugi nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu czwartego

W trosce o prawidlowy wymiar sprawiedliwo$ci zarzut czwarty nalezy rozpatrzy¢ przed zarzutem
trzecim.
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Argumentacja stron

W zarzucie czwartym wnoszace odwolanie zarzucaja Sadowi naruszenie art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94 poprzez oddalenie wysunigtego przez nie zarzutu dotyczacego braku uzasadnienia spornych
decyzji w zakresie dotyczacym stwierdzenia istnienia renomy wcze$niejszych znakéw towarowych
BOTOX oraz prawdopodobienistwa dziatania na szkode tych znakéw.

OHIM utrzymuje, ze zarzut czwarty nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny, poniewaz wnoszace
odwotanie poprzestaja na powtérzeniu zarzutu podnoszonego juz przed Sadem.

Tak czy inaczej, zdaniem OHIM i spélki Allergan zarzut ten powinien zosta¢ oddalony jako
bezzasadny, gdyz Izba Odwotawcza nie miata obowiazku przedstawienia uzasadnienia odnoszacego sie
konkretnie do oceny mocy dowodowej kazdego z przedlozonych jej dowodéw ani podparcia swojego
uzasadnienia faktami.

Ocena Trybunalu

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze podnoszac naruszenie przez Sad art. 73 rozporzadzenia nr 40/94
poprzez oddalenie zarzutu dotyczacego braku uzasadnienia spornych decyzji, wnoszace odwolanie
kwestionuja wykladnie lub stosowanie prawa Unii przez Sad. A zatem kwestie prawne
rozstrzygniete w postepowaniu w pierwszej instancji moga zosta¢ ponownie rozpatrzone w toku
postepowania odwolawczego. Gdyby bowiem wnoszacy odwolanie nie mégl powotaé sie ponownie
na zarzuty i argumenty podnoszone juz przed Sadem, postepowanie odwotawcze stracitoby
w czesci swoj sens (zob. w szczegdélnosci wyroki: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie C-41/00 P, Rec.
s. [-2125 Interporc przeciwko Komisji, pkt 17; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les
Editions Albert René przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. 1-10053, pkt 110). Zarzut czwarty jest zatem
dopuszczalny.

Nastepnie przypomnienia wymaga, na co stusznie zwrécit uwage Sad w pkt 92 zaskarzonego wyroku, ze
wynikajacy z art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 obowiazek uzasadnienia przez OHIM swoich decyzji ma
podwdjny cel — z jednej strony umozliwienie zainteresowanym zapoznania si¢ z motywami wydania
danego aktu, tak by mieli oni mozliwo$¢ obrony swoich praw, a z drugiej strony umozliwienie sadowi
Unii przeprowadzenia kontroli zgodnosci tej decyzji z prawem.

Takiemu obowiazkowi mozna uczyni¢ zado$¢ bez koniecznosci wyraznego i wyczerpujacego
odniesienia si¢ do wszystkich argumentéw wysunietych przez skarzacego.

W niniejszym przypadku Sad zauwazyl w pkt 93 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza wyjasnita
w spornych decyzjach przyczyny, dla ktérych znak towarowy BOTOX cieszyl sie renoma. Wskazal on
w tym wzgledzie, ze owe ,przyczyny wynikaly w istocie zaréwno ze streszczenia okolicznosci
faktycznych istotnych dla dokonania analizy, jak i z przeprowadzonej przez Izbe Odwotawcza
w [spornych] decyzjach analizy prawnej sensu stricto”.

Trzeba takze stwierdzi¢, ze szczegélowe argumenty wysunigte przez wnoszace odwotanie przed Sadem,
skrétowo przedstawione w pkt 27 zaskarzonego wyroku, ktére mialy na celu podwazenie mocy
dowodowej poszczegélnych elementéw dowodu na istnienie renomy wspomnianego znaku tudziez ich
dopuszczalnosci, wskazuja, ze wnoszace odwolanie mialy mozliwos¢ skorzystania z przystugujacego im
prawa do obrony.

W rezultacie Sad mégl, nie naruszajac prawa, oddali¢ zarzut dotyczacy niewystarczalno$ci uzasadnienia
spornych decyzji w zakresie istnienia renomy znaku towarowego BOTOX.
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Co sie tyczy uzasadnienia dotyczacego prawdopodobienistwa dzialania na szkode wcze$niejszych
znakéw towarowych, Sad wskazal wprawdzie, ze bylo ono lapidarne, jednak uznal, ze sporne decyzje
zawieraja motywy pozwalajace ustali¢, iz za pomoca spornych znakéw wnoszace odwolanie prébuja
czerpa¢ nienalezna korzy$¢ z charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych. Sad
powotal sie w tym wzgledzie na pkt 42—44 decyzji w sprawie Helena Rubinstein i pkt 43—45 decyzji
w sprawie L'Oréal, ktére zostaly przytoczone w pkt 86 zaskarzonego wyroku. Sad dodal, ze wnoszace
odwotanie dysponowaly wszystkimi informacjami koniecznymi do umozliwienia im zakwestionowania
tego uzasadnienia w ramach skargi.

Nalezy ponadto zauwazy¢, ze wnoszace odwolanie poprzestaly na stanowczym podtrzymywaniu, iz
sporne decyzje nie zawieraly w tym zakresie uzasadnienia, nie wysuwajac zarazem zadnego argumentu
na poparcie tego twierdzenia ani nie wykazujac, w jaki sposéb 6w rzekomy brak uzasadnienia wptynal
na mozliwos$¢ skorzystania przez nie z prawa do wniesienia skargi.

W tych okolicznosciach Sad nie naruszyt zatem prawa, oddalajac zarzut dotyczacy braku uzasadnienia
spornych decyzji w zakresie prawdopodobienistwa dzialania na szkode wczesniejszych znakéw
towarowych.

Z powyzszego wynika, ze zarzut czwarty podlega oddaleniu jako bezzasadny.
W przedmiocie zarzutu trzeciego

Argumentacja stron

W ramach zarzutu trzeciego wnoszace odwolanie podnosza, ze Sad naruszyl art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94. Zarzut ten sktada sie z dwdch czesci.

W pierwszej czesci tego zarzutu wnoszace odwolanie twierdza, ze przy dokonywaniu analizy renomy
wcze$niejszych znakéw towarowych Sad, po pierwsze, wzial pod uwage inne znaki niz te bedace
przedmiotem oceny przez Wydzial Uniewaznien i Izbe Odwotawcza, i po drugie, szczegétowo
rozpatrzyl dowody przedstawione przez Allergan, mimo ze Izba Odwolawcza w ogéle ich nie
przeanalizowala.

W drugiej cze$ci wspomnianego zarzutu wnoszace odwolanie podnosza, ze Sad nieprawidlowo
uwzglednil dowody na okoliczno$¢ istnienia renomy wcze$niejszych znakéw towarowych BOTOX,
ktére zostaly przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu przed Izba Odwotawcza i ktérych
dopuszczalnos¢ zostala zakwestionowana przez wnoszace odwolanie, a mianowicie o$§wiadczenie osoby
zajmujacej kierownicze stanowisko w spdlce Allergan i badania rynkowe. Izba Odwolawcza pomineta te
dowody, poniewaz oparta si¢ jedynie na posredniej reklamie i na szerokiej kampanii medialnej.

OHIM, popierany przez Allergan, twierdzi, ze zarzut trzeci winien zosta¢ oddalony jako bezzasadny,
poniewaz Sad nie przekroczyt granic sprawowanej przezen kontroli sadowe;j.

Jezeli chodzi o pierwsza cze$¢ tego zarzutu, OHIM przypomina, ze Izba Odwolawcza nie ma
obowiazku przedstawienia uzasadnienia odnoszacego si¢ konkretnie do oceny mocy dowodowej
kazdego z przedlozonych jej dowodéw. Sad odnidst sie tylko do kazdego z argumentéw wysunietych
w skardze przez wnoszace odwolanie.

Co sie tyczy drugiej cze$ci wspomnianego zarzutu, nalezy przyja¢, ze w ocenie Izby Odwotawczej
o$wiadczenie osoby zajmujacej kierownicze stanowisko w spétce Allergan i badania rynkowe stanowily
dowody dopuszczalne, poniewaz gdyby Izba Odwolawcza uznala je za przedstawione po terminie,
musiataby zaja¢ konkretne stanowisko w przedmiocie ich dopuszczalnosci, zgodnie z art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.
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Ocena Trybunalu

Jezeli chodzi o pierwsza cze$¢ zarzutu trzeciego, z powoddw przedstawionych w ramach badania zarzutu
pierwszego nalezy oddali¢ argument, ze Sad naruszyl prawo, opierajac swa analize na wcze$niejszych
znakach towarowych innych niz te, ktére byly przedmiotem badania przez Wydzial Uniewaznien i Izbe
Odwolawczg, a mianowicie na dwéch krajowych znakach zarejestrowanych w Zjednoczonym Krélestwie.

W  odniesieniu do argumentu dotyczacego szczegélowego rozpatrzenia przez Sad wszystkich
przedstawionych przez Allergan dowodéw na istnienie renomy wczesniejszych znakéw towarowych, po
pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze argument ten opiera si¢ na zalozeniu, zgodnie z ktérym Izba
Odwotawcza nie przeprowadzita odrebnej analizy tych dowodéw, ktére to zalozenie opiera sie z kolei
na twierdzeniu, ze sporne decyzje nie zawieraja uzasadnienia w zakresie mocy dowodowej kazdego
z elementéw materialu dowodowego. Tymczasem z rozwazan poswieconych rozpatrzeniu zarzutu
czwartego wynika, ze w zakresie dotyczacym ustalenia renomy wczesniejszych znakéw towarowych
sporne decyzje zostaly uzasadnione w stopniu zgodnym z wymogami prawa, a co za tym idzie — Izba
Odwolawcza nie miala obowiazku przedstawienia uzasadnienia odnoszacego si¢ konkretnie do oceny
mocy dowodowej kazdego z przedlozonych jej dowodéw.

Po drugie, w zakresie, w jakim wnoszace odwolanie podwazyly moc dowodowa lub dopuszczalno$é
kazdego z dowodéw, Sad byl zmuszony rozpatrzy¢ argumenty wnoszacych odwolanie i udzieli¢ na nie
odpowiedzi. W konsekwencji to wlasnie na podstawie analizy tych elementéw Sad orzekl, ze sporne
decyzje nie naruszaly prawa, co zauwazyl rzecznik generalny w pkt 50 opinii. Te cze$¢ zarzutu nalezy
w zwiazku z powyzszym oddali¢.

Co sie tyczy drugiej czesci zarzutu trzeciego, warto zauwazy¢, ze wnoszace odwolanie ograniczyly sie
do twierdzenia, iz w celu ustalenia renomy znaku towarowego BOTOX Izba Odwotawcza oparla sie
jedynie na reklamie posredniej i na szerokiej kampanii medialnej. Wystarczy stwierdzi¢, ze w ocenie
Izby Odwotawczej renoma tego znaku wynika przede wszystkim z reklamy posredniej produktu
zamieszczonej w mediach. Uzywajac zwrotu ,przede wszystkim”, Izba Odwolawcza przyznala
w procesie ustalania renomy znaku towarowego BOTOX pierwszenstwo dowodowi odnoszacemu sie
do szerokiej kampanii medialnej rozpoczetej na poczatku lat dwutysiecznych, nie wykluczajac przy
tym innych elementéw materialu dowodowego dostarczonego przez Allergan.

Z powyzszego wynika, ze wnoszace odwolanie nie przedstawily zadnego argumentu mogacego
podwazy¢ stwierdzenie Sadu, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza dopuscita oswiadczenie osoby
zajmujacej kierownicze stanowisko w spoélce Allergan i badania rynkowe jako dowody na istnienie
renomy znaku towarowego BOTOX. Przeciwnie, jak wynika z pkt 44 i 45 skarg wniesionych do Sadu,
wnoszace odwolanie utrzymywaly w postepowaniu przed nim, ze dowody te zostaly blednie
uwzglednione przez Izbe Odwotawcza.

W tych okoliczno$ciach Sadowi nie mozna zarzuci¢ naruszenia art. 63 rozporzadzenia nr 40/94,
a druga cze$¢ zarzutu trzeciego nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadna.

W rezultacie zarzut trzeci podlega oddaleniu jako bezzasadny.

Ogot powyzszych rozwazan wskazuje, ze odwotanie nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postgpowania, majacym zastosowanie do postepowania odwolawczego
na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na Zadanie strony przeciwnej,
strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wniést o obcigzenie spétek Helena Rubinstein i L'Oréal
kosztami postepowania, a spotki te przegraly sprawe, nalezy obciazy¢ je kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunat (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:
1) Odwolanie zostaje oddalone.
2) Helena Rubinstein SNC i L’Oréal SA zostaja obciazone kosztami postepowania.

Podpisy
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