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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (druga izba)

z dnia 5 maja 2015 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie slownego
wspolnotowego znaku towarowego SPARITUAL — Wczesniejsze, stowne i graficzny, znaki towarowe
Beneluksu SPA i LES THERMES DE SPA — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Artykul 8
ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-131/12

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, z siedziba w Spa (Belgia), reprezentowana przez
adwokatéw L. De Brouwera, E. Cornu oraz E. De Gryse’a,

strona skarzaca,
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla oraz A. Folliarda-Monguirala, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

strona pozwana,

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

Orly International, Inc., z siedziba w Van Nuys, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana
przez adwokatéw P. Kremera oraz J. Rotsch,

majacej za przedmiot skarge na decyzje pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 9 stycznia 2012 r.
(sprawa R 2396/2010-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Spa Monopole,
compagnie fermiére de Spa SA/NV, i Orly International, Inc.,

SAD (druga izba),
w sktadzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Gervasoni i L. Madise (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 23 marca 2012 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sagdu w dniu 24 lipca
2012 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
14 sierpnia 2012 r.,

po zapoznaniu si¢ z replika zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 6 grudnia 2012 r.,
po zapoznaniu sie z duplika OHIM zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 8 marca 2013 r.,
po zapoznaniu si¢ z duplika interwenienta ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 marca 2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 lipca 2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 11 lutego 2004 r. interwenient, Orly International, Inc., dokonal w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdélnotowego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie stowne SPARITUAL.

Towary objete zgloszeniem naleza do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,Preparaty do pielegnacji
paznokci i $rodki do pielegnacji ciata”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 48/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.

W dniu 25 lutego 2005 r. skarzaca, Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, dzialajac na
podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009), wniosla
sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich towaréw, o ktérych mowa
w pkt 3 powyzej.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na nastepujace wczesniejsze znaki towarowe:

— stowny znak towarowy Beneluksu SPA, zgloszony w dniu 11 marca 1981 r. pod nr 372 307,
odnowiony do dnia 11 marca 2021 r.,, w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 3
i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,Preparaty do wybielania i inne substancje czyszczace;
$rodki do czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania; mydlo; $rodki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; srodki do czyszczenia zeboéw” (zwany dalej
»sfownym znakiem towarowym SPA odnoszacym sie do towaréw nalezacych do klasy 3”);
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— stowny znak towarowy Beneluksu SPA, zgloszony w dniu 21 lutego 1983 r. pod nr 389 230,
odnowiony do dnia 21 lutego 2023 r., w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 32
i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw” (zwany dalej ,slownym znakiem
towarowym SPA odnoszacym sie do towaréw nalezacych do klasy 327);

— niemiecki stowny znak towarowy SPA, zgloszony w dniu 8 sierpnia 2000 r. pod nr 2 106 346,
odnoszacy sie do towaréw nalezacych do klasy 3 i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
,Srodki perfumeryjne i produkty pielegnacji ciata i urody” (zwany dalej ,niemieckim stownym
znakiem towarowym SPA”);

— graficzny znak towarowy Beneluksu SPA, odtworzony ponizej, zgloszony w dniu 20 lutego 1997 r.
pod nr 606700, dla towaréw nalezacych do klasy 32 i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
»Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki
owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw” (zwany dalej ,graficznym znakiem SPA
z pierrotem”):

— stowny znak towarowy Beneluksu LES THERMES DE SPA, zgloszony w dniu 9 lutego 2001 r. pod
nr 693 395, dla uslug nalezacych do klasy 42 i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,Ustugi
o$rodkéw termalnych, w tym $wiadczenie ustug pielegnacji zdrowia, kapiele, prysznice i masaze”
(zwany dalej ,stownym znakiem towarowym LES THERMES DE SPA odnoszacym si¢ do uslug
nalezacych do klasy 42”).

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b)
i w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009].

Decyzja z dnia 10 stycznia 2008 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw i wykluczyt
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad miedzy zgloszonym znakiem towarowym a niemieckim
sfownym znakiem towarowym SPA, w odniesieniu do ktérego nie obowiazywal wymoég rzeczywistego
uzywania.

W dniu 21 stycznia 2009 r. Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM uchylila decyzje Wydzialu Sprzeciwéw
z dnia 10 stycznia 2008 r. Stwierdzila ona, Ze niemiecki stowny znak towarowy SPA zostal
uniewazniony po wydaniu tej decyzji z powodu braku charakteru odrézniajacego. Zatem nie mozna
bylo w sposéb wazny wystapi¢ ze sprzeciwem w oparciu o ten znak towarowy. W konsekwencji
przekazala ona Wydzialowi Sprzeciwéw zbadanie sprzeciwu sporzadzonego w oparciu o wczes$niejsze
znaki towarowe inne niz niemiecki stowny znak towarowy SPA.

ECLLEU:T:2015:257 3



10

11

12

13

14

15

16

WYROK Z DNIA 5.5.2015 R. — SPRAWA T-131/12
SPA MONOPOLE/OHIM - ORLY INTERNATIONAL (SPARITUAL)

Decyzja z dnia 8 pazdziernika 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw. Uznal on, ze na
podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zgloszony znak towarowy niestusznie korzystat ze
sfownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie¢ do towaréw nalezacych do klasy 32.

W dniu 2 grudnia 2010 r. interwenient wniést do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
z dnia 8 pazdziernika 2010 r.

W dniu 15 grudnia 2010 r. skarzaca ograniczyla swoj sprzeciw do trzech znakéw towarowych, to jest
do slownego znaku towarowego SPA odnoszacego si¢ do towaréw nalezacych do klasy 3, stownego
znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32 i znaku towarowego LES
THERMES DE SPA odnoszacego sie do ustug nalezacych do klasy 42.

Decyzja z dnia 9 stycznia 2012 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM
uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 8 pazdziernika 2010 r.

Na wstepie Izba Odwolawcza w pkt 23 zaskarzonej decyzji podniosta, ze sprzeciw powinien podlegac
rozpoznaniu jedynie w odniesieniu do trzech wcze$niejszych stownych znakéw towarowych
wymienionych w pkt 12 powyzej. Po pierwsze, co do zasady, jesli chodzi o sprzeciw oparty na
sfownym znaku towarowym SPA odnoszacym sie¢ do towaréw nalezacych do klasy 3, uznata ona
w pkt 36 i 37 tej decyzji, ze dokumenty dostarczone przez skarzaca nie pozwolily na wykazanie
rzeczywistego uzywania tego znaku towarowego wzgledem towaréw nalezacych do klasy 3
w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Po drugie, odnosnie do sprzeciwu opartego
na slownym znaku towarowym SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32 Izba
stwierdzila, ze pewne wymogi, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rzeczonego rozporzadzenia, nie zostaly
spelnione dla uwzglednienia sprzeciwu opartego na tym znaku towarowym. W pkt 43—-47 tej decyzji
wskazala ona, iz skarzaca ani nie dostarczyla dowodu odno$nie do renomy tego znaku towarowego,
ani nie wykazala istnienia szkody, jaka miatloby wywola¢ uzywanie zgloszonego znaku towarowego
wzgledem charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego, ani nie wsparta
swojego argumentu zmierzajacego do wskazania, ze zgloszony znak towarowy czerpal niestuszna
korzy§¢ z renomy wczesniejszego znaku towarowego. Po trzecie, odnosnie do sprzeciwu
sformulowanego na podstawie stownego znaku towarowego LES THERMES DE SPA odnoszacego sie
do ustug nalezacych do klasy 42, uznala ona w pkt 55 tej samej decyzji, ze wymodg zwigzany z renoma
rzeczonego znaku towarowego i okreslony w art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia nie byl spelniony
w niniejszej sprawie i ze rzeczywiste uzywanie tego znaku towarowego w rozumieniu art. 42 ust. 2
tego samego rozporzadzenia okazalo sie watpliwe. W jej opinii przedmiotowy znak towarowy wystepuje
w dokumentach jako ogdlne wskazanie miejsca w Spa (Belgia), gdzie mozna zazy¢ kapieli, a nie jako
znak towarowy ustug przedsiebiorstwa.

Zadania stron

Skarzaca wnosi w skardze do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM i interwenienta kosztami postepowania.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Interwenient wnosi do Sadu o:
— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji;
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi — zgodnie z potwierdzeniem zlozonym na rozprawie — skarzaca podnosi jeden
zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, zmierzajacy do podwazenia
oddalenia sprzeciwu opartego na stownym znaku towarowym SPA odnoszacego si¢ do towardw
nalezacych do klasy 32. Zarzut ten dzieli sie na dwie cze$ci. W ramach czesci pierwszej skarzaca
podwaza ocene Izby Odwolawczej, zgodnie z ktéra w niniejszej sprawie nie wykazano renomy
rzeczonego znaku. W ramach czesci drugiej kwestionuje ona ocene Izby Odwotawczej, zgodnie z ktéra
jej argumenty majace na celu podniesienie niebezpieczenstwa, ze zgloszony znak towarowy niestusznie
czerpie korzysci z analizowanego wcze$niejszego stownego znaku towarowego, nie sa czymkolwiek
wsparte w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego
znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest
on identyczny z wczeéniejszym znakiem lub podobny do niego i jest zarejestrowany dla towaréw lub
ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczes$niejszy znak jest zarejestrowany, jezeli
w ramach wcze$niejszego krajowego znaku towarowego cieszy sie on renoma w danym panstwie
czlonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego
powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode.

Odnosnie do znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Znakéw Towarowych krajow
Beneluksu terytorium Beneluksu nalezy traktowac tak samo jak terytorium panstwa cztonkowskiego
(wyrok z dnia 14 wrzesnia 1999 r., General Motors, C-375/97, Rec, EU:C:1999:408, pkt 29).

Z tych samych powodéw co wzgledy dotyczace wymogu renomy w panstwie czlonkowskim nie mozna
zatem wymaga¢ w odniesieniu do znaku towarowego Beneluksu, aby jego renoma rozciggata si¢ na
caloé¢ terytorium Beneluksu. Wystarczy, aby owa renoma istniala na zasadniczej jego czesci, ktéra
w danym wypadku odpowiada cze$ci panstwa lub panstw Beneluksu (ww. w pkt 20 wyrok General
Motors, EU:C:1999:408, pkt 29).

Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 zaklada spelnienie kilku przestanek. Po pierwsze, wczesniejszy znak towarowy,
w stosunku do ktérego podnosi sie istnienie renomy, musi by¢ zarejestrowany. Po drugie, wcze$niejszy
znak towarowy oraz znak towarowy, o ktdérego rejestracje wniesiono, musza by¢ identyczne lub
podobne. Po trzecie, wcze$niejszy znak towarowy musi cieszy¢ sie¢ renomg w Unii (w przypadku
wczedniejszego  wspdlnotowego znaku towarowego) lub w danym panstwie cztonkowskim
(w przypadku wczes$niejszego krajowego znaku towarowego). Po czwarte, uzywanie zgloszonego znaku
towarowego bez uzasadnionej przyczyny musi prowadzi¢ do wystapienia prawdopodobienstwa, ze
dojdzie do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego
znaku towarowego lub ze uzywanie to bedzie dziata¢ na szkode charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszego znaku. Poniewaz przestanki te maja charakter kumulatywny, brak spelnienia jednej
z nich jest wystarczajacy do niestosowania tego przepisu [wyroki: z dnia 22 marca 2007 r.,
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Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb.Orz., EU:T:2007:93, pkt 34, 35; z dnia 11 lipca
2007 r., Miilhens/OHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Zb.Orz., EU:T:2007:214, pkt 54,
55].

Jezeli chodzi, $cislej rzecz ujmujac, o czwarta z przeslanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, wyrdznia ona trzy rodzaje zagrozen, a mianowicie, ze uzywanie zgloszonego znaku
towarowego bez uzasadnionej przyczyny: po pierwsze, moze dziala¢ na szkode odrdzniajacego
charakteru wczesniejszego znaku towarowego; po drugie, moze dziala¢ na szkode renomy
wcze$niejszego znaku towarowego; lub, po trzecie, moze powodowac czerpanie nienaleznej korzysci
z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego. O pierwszym z trzech
rodzajow zagrozen okre$lonych we wspomnianym przepisie méwimy wéwczas, gdy wcze$niejszy znak
towarowy nie jest w stanie wzbudzi¢ juz natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla ktérych jest
zarejestrowany i uzywany. Ma ono na celu rozmycie wcze$niejszego znaku towarowego poprzez
rozproszenie jego tozsamosci i zmniejszenie jego oddzialywania na odbiorcéw. Drugi rodzaj zagrozenia
wystepuje wowczas, gdy towary lub ustugi oznaczone zgloszonym znakiem towarowym beda mogly by¢
postrzegane przez odbiorcéw w sposéb, ktory oslabi sile przyciagania wczesniejszego znaku
towarowego. Trzeci z opisywanych rodzajéw zagrozer polega na tym, ze wizerunek renomowanego
znaku towarowego lub przywolywane przez niego wlasciwosci zostana przeniesione na towary
oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, co moze ulatwi¢ ich sprzedaz dzieki ustanowieniu
skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym cieszacym sie renoma. Nalezy przy tym jednak
podkresli¢, ze w zadnym z tych wypadkéw nie jest wymagane istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad miedzy znakami towarowymi pozostajacymi w konflikcie, poniewaz wtasciwy
krag odbiorcéw powinien jedynie by¢ w stanie stworzy¢ zwigzek miedzy nimi, jednak bez koniecznosci
ich pomylenia (zob. ww. w pkt 22 wyrok VIPS, EU:T:2007:93, pkt 36-42 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Aby fatwiej uchwyci¢ niebezpieczenistwo, o ktérym mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
nalezy zauwazy¢, ze podstawowa funkcja znaku towarowego jest ,wskazywanie pochodzenia”.
Niemniej jednak znak towarowy dziala réwniez jako srodek przekazu innych informacji, dotyczacych
miedzy innymi wlasciwosci lub szczegélnych cech towaréw lub ustug oznaczanych tym znakiem czy
tez wyobrazen i odczu¢, jakie wyraza, takich jak na przyklad luksus, okreslony styl zycia,
ekskluzywno$¢, przygoda czy mlodosé¢. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistng, niezalezna
warto$¢ ekonomiczng, réznigca sie od wartosci towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany.
Omawiane informacje, ktérych nosnikiem jest w szczegélnosci znak towarowy cieszacy sie renoma lub
ktére sa z nim kojarzone, sprawiaja, ze znak ten ma duza warto$¢ godna ochrony, tym bardziej ze
w wiekszosci przypadkéw renoma danego znaku towarowego jest wynikiem znacznych wysitkéw
i inwestycji ze strony jego wlasciciela. Dlatego wlasnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
zapewnia ochrone znakowi towarowemu cieszacemu sie renoma wzgledem kazdego zgloszenia znaku
identycznego lub podobnego, ktéry méglby niekorzystnie wplyna¢ na wizerunek tego znaku, nawet
jesli towary lub ustugi objete zgloszonym znakiem towarowym nie sa podobne do towaréw lub ustug,
dla ktérych zarejestrowany zostal znak towarowy cieszacy sie renoma (ww. w pkt 22 wyrok VIPS,
EU:T:2007:93, pkt 35).

To w $wietle zasad ustanowionych przez orzecznictwo przytoczone powyzej nalezy zbada¢, czy Izba
Odwotawcza stusznie uznala co do zasady, ze przypomniane w pkt 22 powyzej trzecia i czwarta
z przeslanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostaly w niniejszej sprawie
spelnione.

W zaskarzonej decyzji, po pierwsze, Izba Odwolawcza uznala, ze skarzaca nie wykazala renomy
slownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32. W tym
wzgledzie zauwazyla ona, ze dokumenty dostarczone przez skarzaca pozwolily jedynie na wykazanie
renomy graficznego znaku towarowego SPA z pierrotem. Zatem jej zdaniem - jak wynika z pkt 41
zaskarzonej decyzji — w $wietle wyroku z dnia 13 wrze$nia 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM
(C-234/06 P, Zb.Orz., EU:C:2007:514, pkt 86), renoma graficznego znaku towarowego SPA
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z pierrotem nie mogla zosta¢ ,rozszerzona” na stowny znak towarowy SPA odnoszacy sie do towaréw
nalezacych do klasy 32. W pkt 42 tej decyzji Izba stwierdzila bowiem, wbrew temu, co uznal Wydzial
Sprzeciwéw, ze dokumenty przedstawione przez skarzaca wykazaly uzywanie slowa ,spa” wylacznie
razem z elementem graficznym przedstawiajacym pierrota oraz ze element ten wywieral istotny wplyw
na charakter odrézniajacy analizowanego graficznego znaku towarowego, a zatem na jego renome.
W opinii Izby Odwolawczej ocena ta zostala potwierdzona o$wiadczeniami przedstawiciela spoétki
dominujacej skarzacej, cytowanymi w decyzji Izby Odwotawczej z dnia 9 pazdziernika 2008 r., Gerwin
Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermiere de SPA (DENTAL SPA) (sprawy polaczone
R 1368/2007-1 i R 1412/2007-1) (zwanej dalej ,decyzja DENTAL SPA”). Po drugie, Izba Odwotawcza
stwierdzila w pkt 45 i 46 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca nie wykazala w sposéb wystarczajacy pod
wzgledem prawnym, iz rejestracja zgloszonego znaku towarowego powodowalaby szkode wzgledem
charakteru odrézniajacego lub renomy slownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw
nalezacych do klasy 32, i wskazala w pkt 47 tej decyzji, ze skarzaca nie wysuneta zadnego argumentu
stuzacego wykazaniu, iz zgloszony znak towarowy czerpalby nienalezna korzy$¢ z wcze$niejszego
przedmiotowego stownego znaku towarowego.

Tymczasem, poniewaz na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 dla odmowy rejestracji
zgloszonego znaku towarowego konieczne jest, aby kazda z czterech przestanek wspomnianych
w pkt 22 powyzej zostala spelniona, zatem niewazno$¢ zaskarzonej decyzji nalezaloby stwierdzi¢
jedynie w wypadku, gdyby oceny Izby Odwotawczej w zaskarzonej decyzji, dotyczace zaréwno trzeciej,
jak i czwartej z przestanek, byly bledne. Nalezy bowiem uscisli¢, Zze po pierwsze, bezsporne jest, iz
pierwsza przestanka wymieniona w pkt 22 powyzej, czyli przestanka zwigzana z rejestracja
analizowanego slownego znaku towarowego, zostala spelniona oraz, po drugie, ze Izba Odwotawcza —
przynajmniej w spos6b wyrazny — nie zajela w zaskarzonej decyzji stanowiska odno$nie do drugiej
przestanki, czyli przestanki dotyczacej identycznosci albo podobienstwa miedzy zgloszonym znakiem
towarowym i sfownym znakiem towarowym SPA odnoszacym si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32.

W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu, majgcej na celu zakwestionowanie braku dowodoéw na
istnienie renomy stownego znaku towarowego SPA odnoszgcego sie do towaréw nalezgcych do kiasy 32

Skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza niestusznie uznala, iz w niniejszej sprawie nie wykazano istnienia
renomy stownego znaku towarowego SPA odnoszacego si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32. Po
pierwsze, podnosi ona, Ze zaskarzona decyzja zawiera sprzeczno$ci w uzasadnieniu, poniewaz Izba
Odwotawcza uznala, iz dowody $wiadczace o renomie dotyczyly wylacznie graficznego znaku SPA
z pierrotem, podczas gdy sprzeciw byl ograniczony do trzech wcze$niejszych znakéw towarowych,
o ktérych mowa w pkt 12 powyzej, wérdd ktérych nie znajdowal sie rzeczony graficzny znak
towarowy. Po drugie, utrzymuje ona, ze Izba Odwolawcza zasadniczo dopuscila si¢ naruszenia prawa
oraz btedu w ocenie. Naruszenie prawa wynikalo z btednego zastosowania orzecznictwa dotyczacego
dowodu uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, a zwlaszcza ww. w pkt 26 wyroku Il Ponte
Finanziaria/OHIM (EU:C:2007:514). Blad w ocenie byt zwigzany z okolicznoscig, ze Izba Odwotawcza
nie przyznala, iz wcze$niejszy analizowany stowny znak towarowy zachowal — w wypadku gdy byl
uzywany z elementem graficznym przedstawiajacym ilustracje pierrota — ,autonomiczng zdolno$é
odrézniajacy” oraz ze ,dominowal graficznie”. Ponadto ten element graficzny ,w Zzaden sposéb nie
mial negatywnego wplywu na charakter odrdzniajacy” wczesniejszego slownego znaku towarowego,
poniewaz rzeczony znak towarowy byl nadal rozpoznawany przez konsumentéw woéd mineralnych
w panstwach Beneluksu. Skarzaca uwaza wiec, ze Izba Odwotawcza powinna byla stwierdzi¢, iz
dokumenty dostarczone w toku postepowania administracyjnego byly wystarczajace do wykazania
renomy stownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32, ktéra
to renoma zostala juz ponadto uznana przez orzecznictwo Sadu oraz w decyzjach OHIM, jak réwniez
w orzecznictwie krajowym panstw Beneluksu. Twierdzi ona réwniez, ze Izba Odwolawcza blednie
zinterpretowala o$wiadczenia przedstawiciela sp6tki dominujacej, ktére zostaly zacytowane w decyzji
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DENTAL SPA, w zakresie, w jakim Izba nie stwierdzila, iz z dokumentu zawierajacego te o$wiadczenia
wynikatlo, ze element stowny ,spa” zachowal swéj szczegélny charakter odrézniajacy w odniesieniu do
towardéw, ktérych dotyczyt.

Po pierwsze, na wstepie nalezy odrzuci¢ jako bezzasadny zarzut, zgodnie z ktérym uzasadnienie
zaskarzonej decyzji zawiera sprzecznos$ci, poniewaz Izba Odwolawcza ustalila, ze dowody renomy
dotyczyly graficznego znaku towarowego SPA z pierrotem, podczas gdy sprzeciw zostal ograniczony
do trzech wczes$niejszych znakéw towarowych wymienionych w pkt 12 powyzej, wérdd ktérych nie
znajdowal sie ten graficzny znak towarowy. W tym wzgledzie z pkt 41 i 42 zaskarzonej decyzji wynika,
ze o ile Izba Odwotawcza uznala, iz skarzaca wykazala renome graficznego znaku towarowego SPA
z pierrotem, o tyle uczyniono to wylacznie w celu ustalenia, czy renoma tego graficznego znaku
towarowego pozwalala na wykazanie renomy stownego znaku towarowego SPA odnoszacego si¢ do
towaréw nalezacych do klasy 32. Izba Odwotawcza, jak wskazala ona w pkt 23 zaskarzonej decyzji,
ograniczyla bowiem swoje badanie sprzeciwu do trzech znakéw towarowych opisanych w pkt 12

powyzej.

Po drugie, w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza uznata — bez sprzeciwu stron w tym wzgledzie — ze
przedstawione dokumenty wykazaly renome graficznego znaku towarowego SPA z pierrotem, nalezy
zbadad, czy w niniejszej sprawie Izba stusznie stwierdzita w pkt 43 zaskarzonej decyzji, Ze renoma tego
graficznego znaku towarowego nie pozwalala na wniosek co do istnienia renomy slownego znaku
towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32.

Na wstepie nalezy uscislic w tym wzgledzie, ze jak to slusznie podniosta skarzaca, w ramach niniejszej
sprawy nie chodzi o udowodnienie uzywania analizowanego wcze$niejszego znaku towarowego
w rozumieniu art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009. Z jednej strony do OHIM nie wystapiono z takim
zadaniem, a z drugiej strony zgodnie z orzecznictwem istnieje domniemanie, ze wczes$niejszy znak
towarowy jest rzeczywiscie uzywany tak diugo, az nie zostanie skierowane pismo w przedmiocie
wykazania takiego uzywania, poniewaz z zadaniem takim nalezy wystapi¢ do OHIM w sposéb wyrazny
oraz w odpowiednim czasie [wyrok z dnia 17 marca 2004 r., El Corte Inglés/OHIM — Gonzélez Cabello
(MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, pkt 38, 39].

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze Trybunal dopuscil, iz uzyskanie przez znak towarowy charakteru
odrézniajacego moze rowniez nastapi¢ w nastepstwie uzywania go jako cze$ci innego zarejestrowanego
znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., L & D/OHIM, C-488/06 P, Zb.Orz.,
EU:C:2008:420, pkt 49). W takich przypadkach orzekal on, ze dla przeniesienia charakteru
odrézniajacego z jednego zarejestrowanego znaku towarowego na inny zarejestrowany znak towarowy,
ktérego stanowi on cze$¢, nalezy przestrzega¢ wymogu, iz zainteresowany krag odbiorcéw nadal
rozpoznaje dane towary jako pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa (wyrok z dnia 7 lipca 2005 r.,
Nestlé, C-353/03, Zb.Orz., EU:C:2005:432, pkt 30, 32).

Zatem w $wietle orzecznictwa opisanego w pkt 32 powyzej nalezy stwierdzi¢, ze wlasciciel
zarejestrowanego znaku towarowego moze, w celu wykazania szczegélnego charakteru odrézniajacego
i jego renomy, powola¢ sie na dowody jego uzywania w innej postaci, jako czesci innego
zarejestrowanego znaku towarowego i renomy, pod warunkiem ze dany krag odbiorcéw nadal
rozpoznaje dane towary jako pochodzace z tego samego przedsigbiorstwa.

Z rozwazan przedstawionych w pkt 32 i 33 powyzej wynika, ze Izba Odwolawcza — jak to slusznie
podnosi skarzgca i wbrew twierdzeniom OHIM i interwenienta — dopuscita sie naruszenia prawa,
stwierdzajac w oparciu o ww. w pkt 26 wyrok Il Ponte Finanziaria/OHIM (EU:C:2007:514), Ze renoma
graficznego znaku towarowego SPA 1z pierrotem nie mogla by¢ ,rozciagnieta” na slowny znak
towarowy SPA odnoszacy sie do towaréw nalezacych do klasy 32. Z orzecznictwa (wyrok z dnia
25 pazdziernika 2012 r., Rintisch, C-553/11, Zb.Orz., EU:C:2012:671, pkt 29) wynika bowiem, ze to
w szczegblnym kontekscie utrzymywanego istnienia ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych nalezy
rozumie¢ twierdzenie Trybunatu, zawarte w ww. w pkt 26 wyroku Il Ponte Finanziaria/OHIM
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(EU:C:2007:514, pkt 86), zgodnie z ktérym to twierdzeniem art. 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy
Rady 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) [i analogicznie art. 15 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009] nie pozwala na rozciagniecie ochrony, z ktdrej korzysta zarejestrowany
znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego uzywania, na inny zarejestrowany znak, ktérego
uzywanie nie zostalo wykazane, na tej podstawie, ze znak ten mialby by¢ nieznacznie rézniacym sie
wariantem pierwszego. Zgodnie z tym wyrokiem nie mozna bowiem powolywaé sie na uzywanie
jednego znaku towarowego, aby potwierdzi¢ uzywanie innego znaku towarowego, skoro istota jest
wykazanie dostatecznej liczby znakéw nalezacych do tej samej ,rodziny”. W niniejszej sprawie nalezy
stwierdzi¢, ze skarzaca — jak to ona stusznie zauwaza — nie zamierzala wykaza¢ uzywania znakéw
towarowych z tej samej rodziny SPA, lecz zamierzala zasadniczo wykaza¢, ze stowny znak towarowy
SPA odnoszacy sie¢ do towarédw nalezacych do klasy 32 korzystal z renomy, skoro jego uzywanie
w graficznym znaku towarowym SPA z pierrotem nie mialo negatywnego wplywu na charakter
odrézniajacy, oraz ze — wrecz przeciwnie — ten stowny wczesniejszy znak towarowy pozostawal
widoczny i silnie rozpoznawalny w ramach analizowanego graficznego znaku towarowego.

W $wietle powyzszych uwag, w przeciwienstwie do tego, co uznata Izba Odwotawcza i co utrzymuja
OHIM i interwenient, nalezy wzia¢ pod uwage, ze, pod warunkiem przestrzegania wymogu, o ktérym
mowa w orzecznictwie opisanym w pkt 32 powyzej, skarzaca mogla w tym przypadku wykazac
renome sfownego znaku towarowego SPA odnoszacego si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32 za
pomoca dowodéw dotyczacych graficznego znaku towarowego SPA z pierrotem, ktdérego czesé
stanowi wcze$niejszy stowny znak towarowy. Dlatego tez pozostaje do zbadania, czy w niniejszej
sprawie spelniony jest wymoég nalozony przez to orzecznictwo, czyli ze elementy stanowiace réznice
miedzy stfownym znakiem towarowym i graficznym znakiem towarowym stosowanym komercyjnie nie
stanowig przeszkody, aby dany krag odbiorcéw nadal postrzegal dane produkty jako pochodzace
z okreslonego przedsigbiorstwa.

Nalezy zatem zbada¢, czy — jak to stusznie podnosi Izba Odwolawcza w pkt 42 zaskarzonej decyzji —
element graficzny przedstawiajacy pierrota, ktory jest czescia graficznego znaku towarowego SPA
z pierrotem, ma powazny wplyw, jesli chodzi o charakter odrézniajacy tego znaku towarowego, a wiec
jesli chodzi o jego renome, z uwagi na fakt jego zwiazku z terminem ,spa” w dokumentach
przedstawionych przez skarzaca. Ponadto do Sadu nalezy takze zbadanie, czy okoliczno$¢ taka jest
potwierdzona — jak twierdzi Izba Odwolawcza — znajdujacymi sie¢ w decyzji DENTAL SPA
o$wiadczeniami przedstawiciela spdtki dominujacej skarzacej, zgodnie z ktérymi pierrot jest
»ambasadorem znaku towarowego”, jego integralna czescia, ,jednym z rzadkich symboli zawierajacych
aspekt ludzki”, ktéry to symbol nalezy wyeksponowac.

Na wstepie nalezy uscisli¢, ze skarzaca — co zostalo potwierdzone w trakcie rozprawy — wycofala swoéj
zarzut majacy na celu podniesienie, iz Izba Odwolawcza, powolujac sie na wypowiedzi przedstawiciela
spotki macierzystej skarzacej przytoczone w ww. w pkt 26 decyzji DENTAL SPA, naruszyla prawo
skarzacej do obrony, o ktérym mowa w art. 75 i 76 rozporzadzenia nr 207/2009, na tej podstawie, ze
dokument zawierajacy takie o$wiadczenie byl czescia procedury innej niz ta, ktéra doprowadzila do
zaskarzonej decyzji.

Tymczasem nalezy zauwazy¢, ze wbrew twierdzeniom Izby Odwotawczej zawartym w pkt 42
zaskarzonej decyzji, z zawartych w ww. w pkt 26 decyzji DENTAL SPA os$wiadczen przedstawiciela
spotki dominujacej skarzacej nie wynika, iz element graficzny przedstawiajacy pierrota wywieral istotny
wplyw na charakter odrdzniajacy analizowanego graficznego znaku towarowego. O ile rzeczone
o$wiadczenia wskazuja w szczegélnosci, ze ten element graficzny stuzy ,utatwieniu rozpoznania znaku
towarowego”, poniewaz chodzi o ,posta¢ symboliczng” bedaca ,ambasadorem znaku towarowego”,
o tyle jednak nalezy stwierdzi¢, ze 6w element graficzny nie pojawia sie juz na etykiecie butelek
z woda przedstawionych w cytujacym te o$wiadczenia artykule prasowym. Znaki towarowe widniejace
na przedstawionych w tym artykule butelkach z woda zawieraja bowiem pojawiajacy sie w sposéb
dominujacy element stlowny ,spa”, do ktérego dodany jest element stowny ,reine”, ale bez elementu
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graficznego skladajacego sie z pierrota. Ponadto z tych samych oswiadczenn wynika, ze ilustracja
pierrota zostala stworzona w szczegdlnosci po to, aby byl on ambasadorem juz istniejacego znaku
towarowego odnoszacego si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32, w celu zareklamowania go oraz
zwiekszenia jego rozpoznawalnosci przez dany krag odbiorcéw. Z analizowanych o$wiadczen nie
mozna zatem wywodzié, ze element graficzny przedstawiajacy pierrota, zamiast pelni¢ funkcje
reklamowa dla danego stownego znaku towarowego jako znaku towarowego powielonego w ramach
znaku towarowego SPA z pierrotem oraz zwieksza¢ jego renome w danym sektorze, mialby raczej,
wprost przeciwnie, wywola¢ skutek w postaci pozbawienia renomy w $wiadomosci analizowanego
kregu odbiorcow.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze element slowny ,spa” pojawia sie¢ w sposob odrebny
i dominujagcy w graficznym znaku towarowym SPA z pierrotem. Trzeba bowiem stwierdzi¢, ze
ilustracja pierrota widnieje w kolorze jasnoniebieskim, prawie przezroczystym, na drugim planie
w stosunku do elementu stownego ,spa”, ktéry z kolei jest nalozony na pierrota i wyeksponowany
poprzez swoéj kolor ciemnoniebieski na bialym tle oraz poprzez swoje centralne polozenie w ramach
analizowanego graficznego znaku towarowego.

Ponadto nalezy podnies¢, ze OHIM przyznaje, iz wsrod dokumentéw przekazanych przez skarzaca
w toku postepowania administracyjnego znajduje sie artykul prasowy z dziennika ,Het Laatste
Nieuws” z dnia 13 marca 2003 r., wskazujacy, ze na miarodajnym terytorium ,SPA jest najbardziej
popularnym znakiem towarowym wody (31%)”. Tymczasem, wbrew temu, co utrzymuje OHIM,
okolicznos¢, ze zdjecia butelek z woda zawierajace element stowny ,spa” i element graficzny skiadajacy
sie z pierrota pojawiaja sie¢ w tym artykule (oraz w innych dokumentach dostarczonych przez skarzaca),
jest bez wplywu na wynikajace z tego artykulu stwierdzenie, iz stowny znak towarowy SPA odnoszacy
sie do towaréw nalezacych do klasy 32 posiada renome z powodu uznania przez dany krag odbiorcow
elementu slownego ,spa” jako odrézniajacego produkty sprzedawane przez skarzaca. Wynika stad, ze
istnienie ilustracji pierrota albo jej brak nie ma zadnego wplywu na fakt, iz zainteresowany krag
odbiorcéw nadal bedzie postrzegal omawiane towary jako pochodzace od okreslonego
przedsiebiorstwa.

Wreszcie nalezy odnotowad, iz z pewnych dokumentéw dostarczonych przez skarzaca wynika, ze stowo
»spa” jest czesto uzywane w celu powolania réznych znakéw stownych skarzacej zawierajacych to stowo
i odnoszacych sie do sprzedawanych przez nig towaréw nalezacych do klasy 32. W tym wzgledzie
tytutem wyjasnienia nalezy wspomnie¢ nastepujace dokumenty:

— fragment belgijskiego dziennika ,De Financieel-Economische Tijd” z dnia 17 marca 2003 r.,
z ktérego wynika, ze ,Spa jest znakiem towarowym najbardziej znanej w naszym panistwie wody
zrédlanej” [zalacznik K (cze$¢ trzecia) do skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia
16 maja 2011 r.J;

— fragment belgijskiego dziennika ,La Libre Belgique” z dnia 22 lipca 2000 r. pod tytulem ,Tylko
woda, tylko woda”, pokazujacego ilustracje butelek z réznymi etykietami zawierajacymi —
w zaleznoéci od przypadku - stowo ,spa”, ,Bru”, ,Chaudfontaine” oraz zaznaczajacego
w didaskaliach do ilustracji, ze ,pomimo silnej konkurencji miedzy znakami towarowymi
dystrybutoréw belgijskie wody mineralne (Spa, Bru i Chaudfontaine) zachowuja udzial wsréd
konsumentéw belgijskich” [zalacznik 5S do skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia
26 sierpnia 2005 r.J;

— fragment ksiazki ,Wielka ksiega WODY. Historia, tradycje, Srodowisko, sztuka zycia” belgijskiego
autora Jacques’a Merciera, wskazujacy, ze znak towarowy zlozony ze slowa ,spa” ma najwigkszy
udzial procentowy w belgijskim rynku wéd mineralnych, czyli 23,6% [zalacznik 5Q do
skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia 26 sierpnia 2005 r.];
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— artykul z dnia 13 marca 2003 r. pod tytulem ,Odnos$nie do waszych znakéw towarowych. BMW,
Coca-cola, Jupiler oraz Ikea poddane plebiscytowi konsumentéw”, fragment strony internetowej
belgijskiego dziennika ,La derniére Heure”, w ktérym w nastepstwie sondazu przeprowadzonego
na grupie 17 800 Belgéw w okresie od 27 stycznia do 7 lutego 2003 r. w kwestii ulubionych
znakéw towarowych w 33 kategoriach réznych produktéw wskazano, ze ,SPA [jest wybranym
znakiem towarowym] dla wéd” [zatacznik K (cze$¢ druga) do skierowanego do OHIM pisma Spa
Monopole z dnia 16 maja 2011 r.].

W $wietle calo$ci powyzszych uwag nalezy stwierdzi¢, ze wbrew temu, co utrzymuja OHIM
i interwenient, Izba Odwotawcza niestusznie uznata, iz skarzaca nie wykazata renomy stownego znaku
towarowego SPA odnoszacego si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32 w zakresie, w jakim dostarczone
przez nia dokumenty wykazaly jedynie renome znaku towarowego zlozonego ze slowa ,spa” oraz
elementu graficznego przedstawiajacego pierrota.

W konsekwencji nalezy zatem uznad, ze — jak to juz zostalo wskazane przez Wydzial Sprzeciwow i jak
wynika z pkt 12 zaskarzonej decyzji — skarzaca wykazala renome stownego znaku towarowego SPA
odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32 w panstwach Beneluksu w odniesieniu do wéd
mineralnych.

Ponadto, jak slusznie zauwaza skarzaca, renoma stownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie do
towaréw nalezacych do klasy 32 zostala réwniez uznana przez Sad w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r.,
Miilhens/OHIM - Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, pkt 34). W wyroku tym
Sad orzekl, iz rzeczony znak towarowy byl uzywany w Beneluksie w sposéb nieprzerwany od wielu lat,
byl rozpowszechniony na calym terytorium Beneluksu i silnie obecny w handlu hurtowym
i detalicznym, byl liderem rynku wéd mineralnych z udzialem w rynku w wysokoéci 23,6% oraz byt
przedmiotem powaznych inwestycji w kampanie reklamowa i przedmiotem dziatalnosci
sponsoringowej wielu wydarzen sportowych oraz ze elementy te wykazaly przynajmniej bardzo silna
renome tego znaku towarowego w Beneluksie w odniesieniu do woéd mineralnych. Z pkt 34 ww.
wyroku MINERAL SPA (EU:T:2008:215) wynika zatem, ze wbrew twierdzeniom OHIM
i interwenienta Sad nie zawsze zadowalal si¢ twierdzeniem, ze renoma analizowanego znaku
towarowego nie zostala zakwestionowana, lecz sam doszed! do takiego wniosku z powodéw
przedstawionych w tym punkcie. Fakt, ze znak towarowy jest przedmiotem obrotu od 1924 r., kiedy to
powstala ilustracja pierrota, wraz z tg ilustracja nie mial wplywu na stwierdzenie renomy stownego
znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32.

W zakresie, w jakim — jak to wynika z ww. w pkt 22 orzecznictwa —ochrona przyznana przez art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 na rzecz wczes$niejszego znaku towarowego zaklada wystapienie
czterech przestanek oraz w jakim brak spelnienia jednej z tych przestanek wystarczy, aby przepis ten
nie mial zastosowania, nalezy zbada¢, czy Izba Odwolawcza réwniez dopuscita sie btedu w ocenie
czwartej przestanki, o ktérej mowa w pkt 22 powyzej.

W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu, majgcej na celu podwazenie braku analizy
niebezpieczeristwa pasozytowania stownego znaku towarowego SPA odnoszgcego sie do towarow
nalezgcych do klasy 32

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza niestusznie uznata w pkt 47 zaskarzonej decyzji, iz argument
majacy na celu wykazanie niebezpieczenstwa pasozytnictwa stownego znaku towarowego SPA
odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32 nie zostal niczym wsparty. W konsekwencji
utrzymuje ona, ze Izba Odwotawcza réwniez nieslusznie nie dokonala analizy tego niebezpieczenstwa.

Nalezy przypomnie¢, ze Izba Odwotawcza w pkt 47 zaskarzonej decyzji uznata, iz skarzaca nie wskazata

niczego na poparcie swoich argumentéw majacych na celu przedstawienie niebezpieczenstwa, ze
uzywanie bez uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowego przynosi nienalezyte korzysci
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wczesniejszemu znakowi towarowemu, z tego powodu, ze ograniczyla sie ona do ogdlnego twierdzenia,
przedstawionego jako prosty wniosek wywiedziony z jej wczeéniejszych argumentéw dotyczacych
szkody wyrzadzonej wzgledem charakteru odrézniajacego analizowanego wcze$niejszego stownego
znaku towarowego i szkody wzgledem jego renomy. Izba Odwolawcza oparla swoje stwierdzenia na
argumentach przedstawionych przez skarzaca w pisSmie z dnia 8 wrze$nia 2005 r., przedstawiajacym
podstawy sprzeciwu wzgledem rejestracji zgltoszonego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jesli naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, wystepuja, to sa one konsekwencja pewnego stopnia podobienstwa miedzy znakami
towarowymi pozostajacymi w konflikcie, z powodu ktérego to podobienstwa dany krag odbiorcéw
dokonuje zblizenia miedzy tymi znakami towarowymi, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy nimi
zwiazek, nie mylac ich jednak. Istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, uwzgledniajac
wszystkie czynniki majace znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy, w szczegélnosci stopien
podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami, charakter towaréw lub ustug, dla ktérych
kolidujace ze soba znaki zostaly zarejestrowane, w tym stopien pokrewienistwa i réznic miedzy tymi
towarami lub uslugami, oraz dany krag odbiorcéw, intensywnos¢ renomy wcze$niejszego znaku
towarowego oraz istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcéw w biad (zob. analogicznie
wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, Zb.Orz., EU:C:2008:655, pkt 41, 42).

Nalezy stwierdzi¢, ze na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wtasciciel renomowanego
krajowego wczesniejszego znaku towarowego moze sie sprzeciwic rejestracji oznaczenn podobnych do
tego znaku lub identycznych z nim, ktére albo moga wywota¢ szkode na rzecz renomy lub charakteru
odrodzniajacego, albo czerpa¢ nienalezna korzys$¢ z tej renomy lub z tego charakteru odrdzniajacego
[zob. podobnie wyroki: z dnia 22 wrzesnia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09,
Zb.Orz., EU:C:2011:604, pkt 70; z dnia 25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM - Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb.Orz, EU:T:2005:179, pkt 40].

Naruszenia, przed ktérymi art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zapewnia ochroneg, to, po pierwsze,
niebezpieczenstwo szkody na rzecz charakteru odrézniajagcego znaku towarowego, po drugie,
niebezpieczenstwo szkody renomy tego znaku i, po trzecie, niebezpieczenstwo czerpania nienaleznej
korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wspomnianego znaku, przy czym wystarczy istnienie
jednego z tych niebezpieczenstw, by wymoég 6w zostal spelniony (zob. podobnie i analogicznie: ww.
w pkt 48 wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 28; ww. w pkt 49 wyrok Interflora i Interflora
British Unit, EU:C:2011:604, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

Odnosnie do pojecia czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku
towarowego, jest ono okreslane réwniez jako ,pasozytowanie”. Odnosi si¢ ono nie tyle do szkody
poniesionej przez znak towarowy, ile do korzysci czerpanej przez osobe trzecia z uzywania oznaczenia
identycznego z tym znakiem lub podobnego do niego. Obejmuje ono miedzy innymi przypadki,
w ktoérych dzieki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje,
towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym
wykorzystaniem renomowanego znaku towarowego (zob. analogicznie ww. w pkt 49 wyrok Interflora
i Interflora British Unit, EU:C:2011:604, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze z orzecznictwa Trybunalu wynika, iz im silniejsze i blizsze
jest skojarzenie wcze$niejszego znaku towarowego z pézniejszym znakiem towarowym, tym wieksze
jest niebezpieczenstwo, ze aktualne lub przyszte uzywanie pdzniejszego znaku towarowego bedzie
zwigzane z czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego i renomy wcze$niejszego
znaku towarowego albo bedzie dziala¢ na ich szkode (ww. w pkt 48 wyrok Intel Corporation,
EU:C:2008:655, pkt 67). Ponadto im bardziej znaczace sa w tym wzgledzie charakter odrézniajacy
i renoma wcze$niejszego znaku towarowego, tym latwiej mozna przyjac¢ zaistnienie naruszenia (ww.
w pkt 20 wyrok General Motors, EU:C:1999:408, pkt 30). Sad sam uscislil, ze mozliwe jest bowiem,
zwlaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszacym sie szczegélnie duza renoma, iz
prawdopodobienstwo  zaistnienia w przyszloéci majacego charakter nie tylko hipotetyczny
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niebezpieczenstwa wystapienia szkody lub czerpania nienaleznej korzysci w nastepstwie uzywania
zgloszonego znaku moze by¢ tak wyrazne, Ze wnoszacy sprzeciw nie bedzie musial wskazywac
zadnych innych okolicznosci faktycznych (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok VIPS, EU:T:2007:93,
pkt 48). Wskazal on réwniez, ze wlasciciel wczeéniejszego znaku towarowego nie ma obowigzku
wykazania zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swojego znaku towarowego. Powinien on
jednak przedstawi¢ okolicznosci pozwalajace prima facie na stwierdzenie przyszlego niemajacego
charakteru hipotetycznego prawdopodobienistwa czerpania nienaleznej korzysci czy wyrzadzenia szkody
(zob. podobnie ww. w pkt 49 wyrok SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, pkt 40, 41).

W niniejszej sprawie — majac na uwadze fakt, ze w mysl orzecznictwa przytoczonego w pkt 50 powyzej
wystarczy jedno z naruszen, o ktérym mowa w ramach czwartego wymogu wskazanego w pkt 22
powyzej, zeby wilasciciel wczesniejszego znaku towarowego byl uprawniony do zakazania uzywania
zgloszonego znaku towarowego — nalezy zbadaé, czy skarzaca podniosta w toku postepowania
administracyjnego argumenty majace na celu wykazanie niebezpieczenstwa, iz uzywanie bez
uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowego przynosi nienalezyte korzysci z wcze$niejszego
slownego znaku towarowego, tak ze Izba Odwolawcza powinna byla zbada¢ wystepowanie
analizowanego niebezpieczenistwa i zaja¢ odnoénie do niego stanowisko.

Po pierwsze, z pkt 12 zaskarzonej decyzji wynika, ze Wydzial Sprzeciwéw uznal, iz przedstawione przez
skarzaca dokumenty wskazywaly renome slownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie do
towaréw nalezacych do klasy 32 w zakresie dotyczacym wdd mineralnych oraz ze ten znak towarowy
oferowal wizerunek ,czystosci, zdrowia, piekna”. Odnos$nie do niebezpieczenstwa pasozytnictwa tego
znaku towarowego Wydzial Sprzeciwéw uscislil, ze kolidujace ze soba oznaczenia byly podobne,
poniewaz slowo ,sparitual” zawieralo slowo ,spa” i z tego powodu konsument z panstw Beneluksu
mogl utworzy¢ zwiazek miedzy tymi dwoma oznaczeniami. Wydzial Sprzeciwéw uznal réwniez, ze
miedzy produktami kosmetycznymi, ktérych dotyczyt zgloszony znak towarowy, i wodami
mineralnymi oznaczonymi wcze$niejszym znakiem towarowym (zwazywszy, ze produkty kosmetyczne
moga obejmowa¢ wode mineralna i by¢ uzywane wspdlnie z ta woda) istnial zwiazek i ze z tego
powodu przeniesienie wizerunku czystosci, zdrowia i piekna z jednego produktu na drugi bylo
mozliwe.

Po drugie, z pism zawartych w aktach sprawy wynika, ze skarzaca w swoich zlozonych przed Izba
Odwolawcza uwagach z dnia 24 maja 2011 r. wyraznie odestala do argumentéw podniesionych
uprzednio przed Wydzialem Sprzeciwéw. Ponadto nalezy podkresli¢, ze argumenty te zostaly
zaakceptowane i przejete przez Wydzial Sprzeciwéw w jego decyzji z dnia 8 pazdziernika 2010 r.,
ktory to Wydzial, jak uscislono w pkt 10 powyzej, w konsekwencji uwzglednil sprzeciw skarzacej.
Argumenty te polegaly zasadniczo na podniesieniu, ze z uwagi na podobienstwo miedzy kolidujacymi
oznaczeniami, na blisko§¢ oznaczonych nimi produktéw oraz na bardzo duza renome analizowanego
wczesniejszego stownego znaku towarowego dany krag odbiorcéw moégl powiazaé ze soba kolidujace
oznaczenia i z tego wzgledu zgloszony znak towarowy mégt korzysta¢ z wizerunku zdrowia, czystosci
i piekna, ktére byly wlasciwe dla wczeéniejszego znaku towarowego. Te same argumenty zostaly
zawarte w szczegdlnosci w réznych uwagach zlozonych przed Wydzialem Sprzeciwéw i przed Izba
Odwotawcza (uwagi z dnia 8 wrzesnia 2005 r., 18 kwietnia 2006 r., 16 stycznia 2007 r., 13 maja
i 16 wrze$nia 2008 r.). Z lektury tych uwag wynika, ze skarzaca wskazala na poparcie swoich
argumentow majacych na celu stwierdzenie istnienia niebezpieczenstwa pasozytnictwa stfownego znaku
towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32 przed Wydzialem Sprzeciwéw
i ze motywy znajdujace si¢ u podstaw tego argumentu mogly by¢ bardzo tatwo rozpoznane przez Izbe
Odwotawcza w oparciu o wskazéwki skarzacej, jak réwniez w oparciu o decyzje Wydzialu Sprzeciwéw,
ktéra stanowila przedmiot kontroli Izby Odwotawcze;j.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze z funkcjonalnej ciaglosci pomiedzy réznymi instancjami
OHIM wynika, iz w zakresie stosowania art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009 izba odwolawcza jest
zobowiazana oprze¢ swoja decyzje na wszystkich okoliczno$ciach faktycznych i prawnych zawartych
w zaskarzonej przed nig decyzji oraz na okolicznosciach przedstawionych przez strone lub strony
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w postepowaniu przed organem, ktéry orzekal w pierwszej instancji, albo, jedynie z zastrzezeniem
ust. 2 tego rozporzadzenia, w postepowaniu odwotawczym. W szczegdlnosci zakres badania, ktére izba
odwotawcza powinna przeprowadzi¢ w stosunku do zaskarzonej przed nia decyzji, nie jest co do zasady
ograniczony wylacznie do zarzutéw podniesionych przez strone lub strony w postepowaniu przed ta
izba [zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN),
T-57/03, Zb.Orz., EU:T:2005:29, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze kwestia dotyczaca niebezpieczenstwa, iz zgloszony znak towarowy moze
czerpa¢ nienalezng korzys¢ ze stownego znaku towarowego SPA odnoszacego si¢ do towaréw
nalezacych do klasy 32, stanowila cze$¢ ram faktycznych i prawnych przed Izba Odwotawcza. Byla ona
rozpoznawana przez Wydzial Sprzeciwéw w jego decyzji, w odpowiedzi na argumenty skarzacej,
poniewaz kwestia ta musiala zosta¢ bezwzglednie rozstrzygnieta w celu wydania rozstrzygniecia
w sprawie sprzeciwu. Izba Odwolawcza musiala zatem uzasadni¢ swoja decyzje przy uwzglednieniu
wszystkich dokumentéw zawierajacych argumenty skarzacej, ktére doprowadzily do zaskarzonej przed
nig decyzji. Wynika stad, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznatla, iz argumenty skarzacej dotyczace
niebezpieczenstwa, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu przynosi
nienalezyte korzysci z wczesniejszego slownego znaku towarowego, nie byly niczym wsparte,
i niestusznie oparta si¢ jedynie na pi$mie skarzacej z dnia 8 wrzesnia 2005 r.

W $wietle poprzedzajacych rozwazan, po pierwsze, nalezy odrzuci¢ argument OHIM, zgodnie z ktérym
zarzuty podniesione przez skarzaca przed Sadem i oparte na niebezpieczenstwie pasozytowania
sfownego znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32 sa
niedopuszczalne, poniewaz stanowia zmiane wniesionego przed Izbe Odwotawcza przedmiotu sporu.
Po drugie, z rozwazan tych wynika, iz — jak to stusznie zasadniczo podnosi skarzgca — Izba
Odwotawcza dopuscila si¢ naruszenia, nie przystepujac do analizy argumentéw, ktére skarzaca
podniosta przed Wydzialem Sprzeciwéw na poparcie swojego zarzutu opartego na niebezpieczenstwie
pasozytowania rzeczonego wcze$niejszego znaku, cho¢ byla do tego zobowiazana.

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 52 powyzej, w $wietle bardzo duzej renomy
znaku towarowego SPA odnoszacego sie do towaréw nalezacych do klasy 32, takiej jak wykazana
w niniejszej sprawie i ponadto przyznana wczes$niej przez Sad — jak to podkresla skarzaca w swoich
uwagach z dnia 24 maja 2011 r. (ww. w pkt 44 wyrok MINERAL SPA, EU:T:2008:215, pkt 41, 43) —
nie powinno si¢ prima facie wykluczy¢ niebezpieczenstwa pasozytowania.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza odrzucita sprzeciw
oparty na stownym znaku towarowym SPA odnoszacy si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32 bez
doglebnego przeanalizowania, czy zostaly spelnione wszystkie przestanki stosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, o ktérych mowa w pkt 22 powyzej, w celu odrzucenia sprzeciwu,
a zwlaszcza, po pierwsze, przestanka dotyczaca podobienstwa kolidujacych oznaczen i, po drugie,
przestanka dotyczaca ryzyka pasozytnictwa tego wczes$niejszego znaku towarowego, co nalezy oceniac
w $wietle zwlaszcza intensywno$ci renomy tego znaku towarowego, nalezy uwzgledni¢ cze$¢ druga
podniesionego przez skarzaca zarzutu.

Poniewaz Izba Odwotawcza nie zbadala niebezpieczenstwa, ze w niniejszym przypadku zgloszony znak
towarowy czerpie nienalezyte korzy$ci z wcze$niejszego znaku towarowego, nalezy stwierdzié, iz
zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do Sadu nie nalezy zastgpienie wlasna ocena oceny dokonanej
przez izbe odwotawcza, a tym bardziej dokonanie oceny, w przedmiocie ktdrej rzeczona izba
odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r.,
Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:452, pkt 72).

W $wietle calosci powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza niestusznie uznata, iz
w niniejszej sprawie nie zostal spetniony wymog oparty na renomie wczeéniejszego znaku towarowego,
oraz ze — réwniez nieslusznie — pomineta ona zbadanie istnienia niebezpieczenstwa, iz zgltoszony znak
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towarowy przynosi nienalezyte korzy$ci z wczesniejszego znaku towarowego, cho¢, jak wykazano
powyzej, byla do tego zobowigzana. Z tego wzgledu nalezy zatem uwzgledni¢ jedyny zarzut jako
uzasadniony i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM i interwenient przegrali, nalezy — zgodnie
z zadaniem skarzacej — obciazy¢ ich wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarzaca.
Z powyzszych wzgledéw
SAD (druga izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Stwierdza sie¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 9 stycznia 2012 r.

(sprawa R 2396/2010-1).

2) OHIM i Orly International, Inc. pokrywaja wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Spa
Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 maja 2015 r.

Podpisy
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