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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 2 pazdziernika 2015 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy
Darjeeling — Wczes$niejsze wspélnotowe, stowny i graficzny, znaki wspélne DARJEELING —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Artykul 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
(WE) nr 207/2009
W sprawie T-624/13

The Tea Board, z siedziba w Kalkucie (Indie), reprezentowana przez adwokatéw A. Nordemanna
i M. Maiera,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez S. Palmero Cabezas, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

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

Delta Lingerie, z siedziba w Cachan (Francja), reprezentowana przez adwokatéw G. Marchais’go
i P. Martiniego-Berthona,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 17 wrze$nia 2013 r.
(sprawa R 1504/2012-2) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy The Tea Board a Delta
Lingerie,

SAD (6sma izba),
w skladzie: D. Gratsias (sprawozdawca), prezes, M. Kancheva i C. Wetter, sedziowie,
sekretarz: J. Palacio Gonzdlez, gléwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 25 listopada 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu 2 maja
2014 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
18 kwietnia 2014 r.,

uwzgledniwszy postanowienie z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w przedmiocie polaczenia spraw od
T-624/13 do T-627/13 do tacznego rozpoznania na ustnym etapie postepowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 lutego 2015 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 22 pazdziernika 2010 r. interwenient, Delta Lingerie, dokonal w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdélnotowego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawione ponizej oznaczenie graficzne
zawierajace element slowny ,darjeeling” zapisany bialymi literami i wpisany w prostokat koloru
jasnozielonego:

Towary i ustugi, dla ktédrych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 25, 35 i 38 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw
rejestracji znakéow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas
nastepujacemu opisowi:

— klasa 25: ,bielizna osobista damska i artykuly bielizniane dzienne i nocne, w szczegélnosci obcista
bielizna, body, gorsety, pasy elastyczne (dla wysmuklenia talii), biustonosze, bryczesy, slipy meskie,
figi damskie, opaski na ramie, szorty, szorty bokserskie, paski do pornczoch, podwiazki do
poniczoch, podwiazki do poniczoch, gorsety, koszule nocne, rajstopy, poniczochy, stroje kapielowe;
odziez, wyroby z dzianin, bielizna osobista, damskie koszulki bez rekawdéw, podkoszulki (t-shirty),
gorsety, pancerze, koszule nocne, szale boa, kombinezony, ogrodniczki, swetry, body, pizamy,
meskie koszule nocne, spodnie, spodnie do chodzenia po domu, szale, peniuary, szlafroki, ptaszcze
kapielowe, stroje kapielowe, kapieléwki, halki, péthalki, fulary”;

— klasa 35: ,uslugi detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej i artykuléw bieliznianych
damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykdow, bielizny domowej i kapielowej; ustugi doradztwa
biznesowego w zakresie tworzenia i eksploatacji punktéw sprzedazy detalicznej i central zakupéw
w zakresie sprzedazy detalicznej i reklamy; ustugi w zakresie promocji sprzedazy (dla oséb
trzecich), reklamy, zarzadzanie dzialalnoscia handlows, administrowanie dzialalnoscia handlows,
reklama za posrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materialéw reklamowych
[ulotki, prospekty, bezptatne gazety, probki], prenumerata gazet dla os6b trzecich; informacja
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o dzialalnosci gospodarczej; organizacja wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych,
zarzadzanie reklama, wynajmowanie powierzchni reklamowej, reklama radiowa i telewizyjna,
sponsorowanie reklam”;

— klasa 38: ,telekomunikacja, przesylanie informacji i obrazéw wspomagane komputerowo, usltugi
przekazu telewizji interaktywnej w zakresie prezentacji produktéw, komunikacja przez terminale
komputerowe, facznos¢ za pomoca $wiatowych sieci komputerowych (ustugi dotyczace transmisji),
otwarta i zamknieta”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. skarzaca, The Tea Board, podmiot utworzony na podstawie indyjskiej
ustawy o herbacie nr 29 z 1953 r., ktéremu przystuguja uprawnienia do zarzadzania produkcja
herbaty, wniosla na podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towardéw i uslug wskazanych w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw opieral si¢ na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— na wcze$niejszym stownym wspdlnotowym znaku wspélnym DARJEELING, zgloszonym w dniu
7 marca 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 31 marca 2006 r. pod numerem 4325718;

— na przedstawionym ponizej wczesniejszym graficznym wspdlnotowym znaku wspdlnym,
zgloszonym w dniu 10 listopada 2009 r. i zarejestrowanym w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod

numerem 8674327:
NG
&
@
a
S—
- »

Oba te wspdlnotowe znaki wspdlne oznaczaja towary, ktére naleza do klasy 30 i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,herbata”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano podstawy odmowy rejestracji okre§lone w art. 8 ust. 1 i 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

Ponadto, jak wynika z dowodéw przedstawionych przez skarzaca w postepowaniu przed Izba
Odwotawcza, element stowny ,darjeeling”, ktéry jest elementem stownym wspdélnym wszystkim
kolidujacym ze soba oznaczeniom, stanowi chronione oznaczenie geograficzne dla herbaty,
zarejestrowane w drodze rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1050/2011 z dnia
20 pazdziernika 2011 r. rejestrujacego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych
oznaczen geograficznych nazwe [Darjeeling (ChOG)] (Dz.U. L 276, s. 5) w nastepstwie wniosku
zgloszonego w dniu 12 listopada 2007 r. To rozporzadzenie wykonawcze zostalo wydane na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczen
geograficznych i nazw pochodzenia produktéw rolnych i srodkéw spozywczych (Dz.U. L 93, s. 12),

ECLILLEU:T:2015:743 3



10

11

12

13

14

15

16

WYROK Z DNIA 2.10.2015 R. — SPRAWA T-624/13
THE TEA BOARD/OHIM - DELTA LINGERIE (DARJEELING)

zastapionego nastepnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia
21 listopada 2012 r. w sprawie systemow jakosci produktéw rolnych i s$rodkéw spozywczych
(Dz.U. L 343, s. 1).

W dniu 10 lipca 2012 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw z uzasadnieniem, ze po pierwsze, co sie
tyczy stosowania art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, towary i ustugi oznaczone kolidujacymi ze
soba oznaczeniami nie sa podobne, a po drugie, jezeli chodzi o stosowanie art. 8 ust. 5 wspomnianego
rozporzadzenia, dostarczone przez skarzaca dowody nie wystarczyly do wykazania, ze wcze$niejsze
wspoélnotowe znaki wspélne ciesza sie renoma wsrdd wlasciwego kregu odbiorcéw.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwdw.

Decyzja z dnia 17 wrze$nia 2013 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwotawcza OHIM
oddalifa odwolanie i potwierdzila decyzje Wydzialu Sprzeciwéw. W szczegélnosci stwierdzita ona, ze
wobec braku podobienstwa towaréw i uslug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009. Izba Odwotawcza wykluczyta ponadto podnoszone naruszenie art. 8 ust. 5 wspomnianego

rozporzadzenia, uznajac, ze dostarczone przez skarzaca dowody nie byly wystarczajace, aby ustali¢, ze
spelnione zostaly przestanki zastosowania tego przepisu.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Co do prawa

1. W przedmiocie dopuszczalnosci dokumentéw i dowodow przedstawionych po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sgdem

Skarzaca przediozyta Sadowi dwie fotografie, odtworzone w uzasadnieniu skargi, przedstawiajace fasade
jednego lub kilku z punktéw sprzedazy interwenienta, dwie fotografie, odtworzone w uzasadnieniu
skargi, wykorzystywane przez interwenienta w celach reklamowych, kilka stron pochodzacych
z serwisu internetowego zatytulowanego ,Lingerie Stylist Blog” (zalacznik 7) oraz kilka stron
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pochodzacych z serwisu internetowego zatytulowanego ,TheStriversRow”. Powyzszy material
dowodowy, co potwierdzita skarzaca na rozprawie, nie zostal przedstawiony w postepowaniu przed
instancjami OHIM.

OHIM podwaza zaréwno dopuszczalnos¢ tych fotografii i zalacznikéw, jak i ich moc dowodowa.
Z kolei interwenient twierdzi, ze wspomniany material dowodowy nie jest istotny dla niniejszej

sprawy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci z prawem decyzji
izb odwotawczych w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009, a zgodno$¢ z prawem
zaskarzonego aktu nalezy ocenia¢ w $wietle okolicznosci stanu faktycznego i stanu prawnego
w momencie wydania tego aktu, poniewaz zadaniem Sadu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego
w $wietle dowodéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim. Wspomniany
powyzej material dowodowy nalezy zatem odrzuci¢ bez potrzeby badania jego mocy dowodowej
[postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r., Majtczak/Feng Shen Technology i OHIM, C-266/12 P,
EU:C:2013:73, 45; zob. wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM — LT] Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), T-346/04, Zb.Orz., EU:T:2005:420, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

2. Co do istoty

Skarzaca podnosi dwa zarzuty dotyczace, odpowiednio, po pierwsze, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 i po drugie, naruszenia art. 8 ust. 5 tego aktu prawnego.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 207/2009

W ramach zarzutu pierwszego skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza blednie odrzucita istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, ustaliwszy uprzednio, Ze towary i ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa
calkowicie rézne. Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej w szczegdlnosci to, ze ta ostatnia pomylifa sie co
do zakresu ochrony przystugujacej wspélnotowym znakom wspélnym na podstawie art. 66 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, dokonujac w niniejszym przypadku tego samego rodzaju oceny co ta,
ktéra przeprowadzitaby w celu oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
w przypadku dwoéch znakéw indywidualnych. W tym wzgledzie skarzaca twierdzi, ze podstawowa
funkcja znaku wspdlnego takiego jak znaki wcze$niejsze w niniejszej sprawie jest zapewnienie, ze
oznaczone nim towary lub ustugi pochodza z przedsigbiorstwa majacego siedzibe w strefie
pochodzenia geograficznego wskazywanego przez dany znak. Zdaniem skarzacej funkcja ta wyraznie
rézni sie od funkcji indywidualnego znaku towarowego, ktéra polega na zagwarantowaniu
konsumentowi pochodzenia handlowego oznaczanych towaréw i uslug.

W istocie skarzaca twierdzi, ze ze wzgledu na specyficzna funkcje znakéw wspélnych okreslonych
art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 fakt, iz towary lub ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba
oznaczeniami moga mie¢ to samo pochodzenie geograficzne, nalezy potraktowac z jednej strony jako
kryterium w kontekscie oceny ich podobienstwa, a z drugiej strony jako okoliczno$¢ rozstrzygajaca
przy calo$ciowej ocenie istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Skarzaca utrzymuje
w tym wzgledzie, ze w przypadku takim jak rozpatrywany w niniejszej sprawie prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad polega na tym, ze konsumenci moga uzna¢, iz towary lub surowce, z ktérych
zostaly wytworzone, oraz ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami maja to samo
pochodzenie geograficzne.

A zatem argumentacje przedstawiona w ramach zarzutu pierwszego mozna podzieli¢ na dwie czesci.

W ramach pierwszej czesci skarzaca podnosi zasadniczo, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo
w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz przy dokonywaniu
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poréwnania towardw i uslug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie wzieta pod uwage ich
pochodzenia, rzeczywistego lub hipotetycznego, nie uwzgledniajac w ten sposéb specyficznej funkcji
znakéw wspoélnych chroniacych pochodzenie geograficzne. W ramach drugiej czesci skarzaca zarzuca
w istocie Izbie Odwotawczej, ze ta ostatnia naruszyta prawo, pomijajac przy dokonywaniu calosciowej
oceny istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 pochodzenie geograficzne — rzeczywiste lub hipotetyczne — towaréw lub
ustug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami, nie uwzgledniajac w ten sposéb specyficznej
funkcji znakéw wspdélnych okre§lonych w art. 66 ust 2 wspomnianego rozporzadzenia.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w przypadku dwdch
kolidujacych ze soba znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 nie moze by¢ oceniane na podstawie abstrakcyjnego poréwnania kolidujacych ze soba
oznaczen i towaréw lub uslug, ktére znaki te oznaczaja. Ocena tego prawdopodobienistwa powinna
raczej by¢ oparta na sposobie postrzegania wspomnianych oznaczen, towardw i uslug przez wlasciwy
krag odbiorcéw [wyrok z dnia 24 maja 2011 r., ancotel/OHIM - Acotel (ancotel.), T-408/09,
EU:T:2011:241, pkt 29].

Ujmujac rzecz bardziej szczegétowo, w mysl utrwalonego orzecznictwa przy dokonywaniu calo$ciowej
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nalezy wzig¢ pod uwage przecietnego konsumenta
danej kategorii towardw, ktéry jest wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny.
Wtasciwy do celéw oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad krag odbiorcéow sklada sie
z uzytkownikéw mogacych korzysta¢ zaréwno z towaréw lub uslug oznaczonych wcze$niejszym
znakiem towarowym, jak i z towaréw lub uslug oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym (zob.
ww. w pkt 24 wyrok ancotel., EU:T:2011:241, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku, zwazywszy, ze zaskarzona decyzja nie zawiera zadnej szczegdlnej analizy
wlasciwego kregu odbiorcéw i ze Izba Odwolawcza ograniczyla sie do zatwierdzenia w pelni analizy
dokonanej do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 przez Wydzial
Sprzeciwéw, nalezy odnie$¢ sie¢ do decyzji tego ostatniego. Z orzecznictwa wynika bowiem, ze
w przypadku gdy izba odwolawcza utrzymuje w mocy decyzje nizszej instancji OHIM, decyzja ta
i zawarte w niej uzasadnienie stanowia cze$¢ kontekstu, w ktérym zostala wydana decyzja izby
odwotawczej — kontekstu, ktéry byl znany stronom i ktéry w pelni umozliwia sadowi dokonanie
kontroli zgodnosci z prawem w zakresie zasadnosci oceny dokonanej przez izbe odwolawcza [zob.
wyrok z dnia 28 czerwca 2011 r., ReValue Immobilienberatung/OHIM (ReValue), T-487/09,
EU:T:2011:317, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z decyzja Wydzialu Sprzeciwéw ustugi nalezace do klasy 35 sa oferowane przez profesjonalne
spotki prowadzace dzialalno$¢ w zakresie handlu detalicznego, reklamy, zarzadzania i w innych
dziedzinach. Jezeli chodzi o ustugi nalezace do klasy 38, Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze sa one
przeznaczone dla odbiorcéw w dziedzinie telekomunikacji.

Poniewaz Wydzial Sprzeciwéw nie przeprowadzil zadnej szczegélowej analizy wlasciwego kregu
odbiorcéw, do ktdérego kierowane sa towary oznaczone kolidujacymi ze soba znakami, nalezy stad
wywies¢, ze Wydzial Sprzeciwéw domys$lnie uznal, iz towary te sa kierowane do tych samych
odbiorcéw.

W tym wzgledzie z decyzji Wydzialu Sprzeciwéw wynika, ze owymi odbiorcami, do ktérych kierowane

sa zarowno towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, jak i towary oznaczone wczesniejszymi
znakami towarowymi, jest ogdél odbiorcow. Dokonujac oceny w zakresie istnienia renomy
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wczesniejszych znakéw towarowych, Wydzial Sprzeciwéw musial bowiem zdefiniowa¢ odbiorcéw, do
ktérych adresowane sa te znaki [zob. podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2007 r., Aktieselskabet af 21.
november 2001/OHIM - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Zb.Orz., EU:T:2007:35, pkt 48].
Uznal on zatem, ze przedstawione przez skarzaca dowody nie wskazywaly na rozpoznawalno$¢
wczesniejszych znakéw towarowych wsréd ogétu odbiorcéw na rozpatrywanym terytorium, to znaczy
wsréd ogétu odbiorcédw w Unii Europejskiej.

W rezultacie, poniewaz Izba Odwotawcza w pelni potwierdzita decyzje Wydzialu Sprzeciwéow
w zakresie zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, z zaskarzonej decyzji nalezy
wywie$¢, ze towary oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa skierowane do tych samych
odbiorcéw, a mianowicie do ogélu odbiorcéw. Skarzaca potwierdzita zreszta to podejscie, stwierdzajac,
ze konsumentami herbaty i odziezy s3 te same osoby. Co sie tyczy oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym ustug nalezacych do klas 35 i 38, Izba Odwolawcza ustalita domyslnie, co zostalo
potwierdzone przez OHIM w odpowiedzi na skarge, ze sa one skierowane ogélnie do odbiorcéw
profesjonalnych.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze nie ma podstaw, by podwazy¢ ustalenia dokonane przez Izbe
Odwolawcza w tej kwestii — ustalenia, ktérych w kazdym razie nie kwestionuja tez strony sporu.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu
identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienistwa do niego oraz identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony. Ponadto prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, jezeli odbiorcy
mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie
z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo [zob. wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r., Muifioz
Arraiza/OHIM - Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA),
T-138/09, Zb.Orz., EU:T:2010:226, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nalezy ponadto wskaza¢, ze art. 66 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje mozliwos$¢ zarejestrowania
wspoélnotowych znakéw wspdlnych. Zgodnie z art. 66 ust. 1 taki znak ,jest wspdlnotowym znakiem
towarowym, ktéry okreslony jako taki w momencie zgloszenia pozwala odréznia¢ towary lub ustugi
czlonkéw organizacji, ktdéra jest wlascicielem znaku, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.
W przepisie tym sprecyzowano, ze takie znaki moga zglaszac ,organizacje wytwoércéw, producentow,
ustugodawcéw lub handlowcéw, ktére na mocy regulujacych je ustawodawstw posiadaja zdolnosé
w swoim wlasnym imieniu do nabywania praw i obowiazkéw wszelkiego rodzaju, zawierania uméw
lub dokonywania innych czynnosci prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak réwniez osoby
prawne regulowane prawem publicznym”. Artykul 66 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 usciéla, ze
przepisy tego rozporzadzenia stosuje sie do wspdélnotowych znakéw wspélnych, ,jezeli art. 67-74 [tego
aktu] nie stanowia inaczej”.

Artykul 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 dopuszcza rejestrowanie jako wspdlnotowych znakéw
wspdlnych w rozumieniu art. 66 ust. 1 ,znakéw lub oznaczen, ktére stuza w obrocie dla [do]
oznaczenia geograficznego pochodzenia towaréw lub ustug”, a to w drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1
lit. ¢) tego rozporzadzenia, zgodnie z ktérym nie s3 rejestrowane znaki towarowe, ktére skladaja sie
wylacznie z takich oznaczen lub wskazéwek.
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Z orzecznictwa wynika, ze zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 66
ust. 3 tego rozporzadzenia wspdlnotowy znak wspdlny tak jak kazdy wspdlnotowy znak towarowy
objety jest ochrona przed naruszeniami, ktére moglyby wynikna¢ z rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego wiazacej sie z prawdopodobienstwem wprowadzenia w blad (ww. w pkt 32 wyrok
RIOJAVINA, EU:T:2010:226, pkt 22).

Jak wielokrotnie przypominaly Trybunal Sprawiedliwosci i Sad, do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne
wystepowanie identycznoséci lub podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych oraz
identycznosci lub podobienstwa oznaczonych tymi znakami towaréw lub ustug. Przeslanki te
wymagaja kumulatywnego spelnienia [zob. postanowienie z dnia 25 listopada 2010 r., Lufthansa
AirPlus Servicekarten/OHIM, C-216/10 P, EU:C:2010:719, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo;
wyrok z dnia 5 grudnia 2012 r., Consorzio vino Chianti Classico/OHIM - FFR (F.F.R.), T-143/11,
EU:T:2012:645, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do celéw dokonania oceny, czy istnieje identycznos¢ lub
podobienistwo towaréw i uslug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki, ktére
charakteryzuja wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja w szczegélnosci
charakter towaréw lub ustug, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, jak réwniez to, czy konkuruja one ze
soba, czy tez sie uzupetniaja [zob. wyroki: z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions Albert René¢/OHIM,
C-16/06 P, Zb.Orz., EU:C:2008:739, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 21 marca 2013 r.,
Event/OHIM - CBT Comunicacién Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS),
T-353/11, EU:T:2013:147, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo]. Pod uwage moga by¢ takze brane
inne czynniki, na przyklad kanaly dystrybucji rozpatrywanych towaréw czy tez okoliczno$¢, ze dane
towary sa czesto sprzedawane w tych samych branzowych punktach sprzedazy, co moze ulatwié
danemu konsumentowi dostrzezenie $cistego zwiazku istniejacego pomiedzy nimi i wzmocnienie
wrazenia, ze towary te zostaly wyprodukowane przez to samo przedsigbiorstwo [zob. wyrok z dnia
18 czerwca 2013 r., Otero Gonzélez/OHIM - Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325,
pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie Wydzial Sprzeciwéw uznal, ze oznaczone zgloszonym znakiem towarowym
towary nalezace do klasy 25 nie wykazuja podobienstw do herbaty, jedynego towaru oznaczonego
wczesniejszymi znakami towarowymi, ze wzgledu na charakter tych towaréw, ich przeznaczenie,
kanaly wykorzystywane do ich dystrybucji oraz sie¢ zaangazowanych dystrybutoréw, a takze z uwagi na
to, ze wspomniane towary nie sa wzgledem siebie konkurencyjne ani si¢ nie uzupelniaja. Wydzial
Sprzeciwow wywiod! z tego, ze miedzy wspomnianymi towarami nie istnieje zaden zwigzek. Do tego
samego wniosku doszed! on takze w odniesieniu do oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym
ustug nalezacych do klas 35 i 38. Izba Odwolawcza w pelni potwierdzita wnioski Wydzialu
Sprzeciwéw. Odrzucila ona w tym zakresie wysuwane przez skarzaca argumenty dotyczace
podstawowej funkcji znakéw wspdlnych takich jak wczes$niejsze znaki towarowe, ktére zdaniem
skarzacej sa objete zakresem stosowania art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

Swa argumentacje przed Sadem skarzaca opiera w gléwnej mierze na owej ,podstawowej funkcji”
znakéw wspdélnych takich jak wcze$niejsze znaki towarowe i twierdzi, ze towary i ustugi oznaczone
kolidujacymi ze soba oznaczeniami trzeba uzna¢ za podobne juz chocby z tego wzgledu, ze moga one
mie¢ to samo pochodzenie geograficzne.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze — jak wynika z motywu 8 rozporzadzenia nr 207/2009 —
celem ochrony udzielanej wspdélnotowemu znakowi towarowemu jest w szczegdlno$ci zapewnienie
pelnionej przez znak funkcji wskazania pochodzenia. Chodzi tu o podstawowa funkcje znaku
towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi czy konicowemu odbiorcy, ze oznaczone nim
towar lub ustuga pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa, umozliwiajac mu — bez ryzyka
wprowadzenia w blad — odréznienie tego towaru lub tej uslugi od towaréw pochodzacych z innych
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przedsiebiorstw (zob. wyrok z dnia 16 lipca 2009 r., American Clothing Associates/OHIM
i OHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P i C-208/08 P, Zb.Orz., EU:C:2009:477, pkt 40
i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze element stowny ,darjeeling” moze stuzy¢
w obrocie do wskazywania pochodzenia geograficznego towaru oznaczonego wcze$niejszymi znakami
towarowymi. Stwierdzenia tego nie podwaza argumentacja OHIM oparta na ewentualnym sposobie
postrzegania tego slowa przez cze$¢ odbiorcéow, ktérzy nie rozpoznaja w ,darjeeling” nazwy
geograficznej. Ot6z, o ile, jak slusznie przypomina skarzaca, podstawowa funkcja oznaczenia
geograficznego jest oczywiscie zapewnienie konsumentom pochodzenia geograficznego towaréw
i wlasciwych im cech szczegélnych (zob. podobnie wyrok z dnia 29 marca 2011 r,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:189, pkt 147), o tyle nie odnosi
sie to do podstawowej funkcji wspdélnotowego znaku wspdlnego. Fakt, ze taki znak moze by¢ tworzony
przez oznaczenie, ktére sluzy do wskazywania pochodzenia geograficznego oznaczonych towardéw, nie
stawia pod znakiem zapytania podstawowej funkcji wszystkich znakéw wspdlnych, jaka wynika
z art. 66 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, a mianowicie funkcji odrdézniania towaréw lub uslug
czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem znaku, od towaréw lub ustug innych organizacji lub
przedsiebiorstw (zob. podobnie ww. w pkt 32 wyrok RIOJAVINA, EU:T:2010:226, pkt 26, 27).
W rezultacie funkcja wspdlnotowego znaku wspdlnego nie zmienia si¢ z powodu zarejestrowania go
na podstawie art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Bardziej szczegdlowo rzecz ujmujac, chodzi tu
o oznaczenie pozwalajace odréznic¢ towary lub ustugi ze wzgledu na organizacje, ktéra jest wlascicielem
znaku, a nie ze wzgledu na pochodzenie geograficzne.

O ile bowiem art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wprowadza wyjatek od art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego
aktu, tagodzac przestanki rejestracji poprzez dopuszczenie do niej znakéw towarowych opisowych
wzgledem pochodzenia oznaczonych towaréw [zob. podobnie wyrok z dnia 13 czerwca 2012 r.,
Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHIM - Garmo (HELLIM), T-534/10, Zb.Orz.,
EU:T:2012:292, pkt 51], o tyle wspomniane rozporzadzenie, zgodnie z jego art. 66 ust. 3, stosuje sie,
z zastrzezeniem odmiennych przepiséw, do wszystkich wspélnotowych znakéw wspdlnych, w tym do
tych zarejestrowanych na podstawie art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia.

W konsekwencji w zakresie, w jakim zaden z przepiséw zawartych w rozdziale rozporzadzenia
nr 207/2009 poswieconym wspdlnotowym znakom wspdlnym nie pozwala na wyciagniecie wniosku, ze
podstawowa funkcja wspélnotowych znakéw wspélnych, réwniez tych tworzonych przez oznaczenie
mogace stuzy¢ do okreslenia pochodzenia geograficznego oznaczonych towaréw, rézni sie od
podstawowej funkcji indywidualnych wspdlnotowych znakéw towarowych, nalezy stwierdzi¢, ze ta
podstawowa funkcja polega — jak w przypadku indywidualnych wspdélnotowych znakéw towarowych —
na odréznianiu oznaczonych towaréw lub ustug ze wzgledu na okreslony podmiot, od ktérego
pochodzg, a nie ze wzgledu na ich pochodzenie geograficzne.

A zatem skarzaca blednie twierdzi, ze wspdlnotowy znak wspdlny tworzony przez oznaczenie mogace
stuzy¢ do okreslenia pochodzenia geograficznego oznaczonych towaréw nie jest wlasciwy do
odrézniania towaréw lub ustug czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem tego znaku, od towardéw
i uslug innych przedsigbiorstw.

Na podstawie bowiem z art. 67 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 zglaszajacy wspdlnotowy znak
wspélny przedstawia regulamin uzywania znaku wskazujacy warunki tego uzywania, osoby
upowaznione do uzywania tego znaku oraz warunki czlonkostwa w zglaszajacej organizacji. Zgodnie
z art. 71 rozporzadzenia nr 207/2009 regulamin uzywania znaku moze by¢ ponadto zmieniany przez
wlasciciela wspolnotowego znaku wspdlnego. A zatem warunki przystapienia do organizacji, ktdra jest
wlascicielem znaku, sg ustanowione w regulaminie uzywania rowniez w przypadku znakéw objetych
zakresem stosowania art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Na podstawie przywolanego
i cytowanego przez skarzaca art. 67 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 regulamin uzywania znaku
okres$lonego w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 musi umozliwia¢ wszystkim osobom, ktérych
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towary lub ustugi pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji,
ktora jest wlascicielem znaku. Jednakze rozporzadzenie nr 207/2009 nie wyklucza, ze organizacja,
ktéra jest wlascicielem wspdlnotowego znaku wspdlnego okreslonego w art. 66 ust. 2 tego
rozporzadzenia, moze przewidzie¢ w regulaminie uzywania tego znaku, iz podmioty i osoby
wspoélpracujace z podmiotami, ktérych towary pochodza z danego obszaru geograficznego lub ktére
wykorzystuja jako surowce towary organizacji bedacej wlascicielem znaku, beda mogly przystapi¢ do
tej organizacji i uzywal owego znaku, nawet jesli nie maja siedziby w regionie pochodzenia
geograficznego oznaczonego tym znakiem i nawet je$li ich towary nie pochodza bezposrednio
z danego obszaru geograficznego.

Z powyzszego wynika, ze funkcja wspdlnotowych znakéw wspdlnych okreslonych w art. 66 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 polega na odréznianiu towaréw lub ustug oznaczonych tymi znakami ze
wzgledu na jednostke bedaca wlascicielem owych znakéw, a nie ze wzgledu na pochodzenie
geograficzne tych towaréw lub ustug.

Nalezy odrzuci¢ argument skarzacej oparty na wyroku Bundesgerichtshof (niemieckiego federalnego
sadu najwyzszego) z dnia 30 listopada 1995 r. [sprawa [ ZB 32/93; opublikowana w 1996 r., GRUR
270, 271 (MADEIRA)], ktéry orzekl, ze znak wspdlny gwarantuje, iz towary pochodza
z przedsiebiorstwa usytuowanego na obszarze pochodzenia geograficznego, ktére jest uprawnione do
uzywania znaku wspdlnego. Jak wynika z orzecznictwa, wspdlnotowy system znakéw towarowych jest
systemem autonomicznym, zlozonym ze zbioru norm i zmierzajacym do osiggniecia szczegdlnych dla
niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od wszelkich systeméw krajowych [zob. podobnie wyrok
z dnia 16 maja 2007 r., Trek Bicycle/OHIM — Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143, pkt 63].

Nalezy wreszcie wskaza¢, ze ani art. 7 ust. 1 lit. k) rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry ustanawia, pod
pewnymi warunkami, bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji jako wspélnotowego znaku
towarowego oznaczenia, w ktérym jest zawarte lub ktdre tworzy oznaczenie geograficzne chronione na
podstawie rozporzadzenia nr 510/2006, zastapionego rozporzadzeniem nr 1151/2012, ani art. 164 tego
rozporzadzenia, ktéry poprzez odestanie do art. 14 rozporzadzenia nr 510/2006 reguluje stosunki
miedzy z jednej strony zgloszonymi znakami towarowymi a z drugiej strony oznaczeniami
geograficznymi chronionymi w rozumieniu tego ostatniego rozporzadzenia, nie maja znaczenia dla
niniejszej sprawy. W ramach niniejszego sporu skarzaca nie powolala si¢ bowiem przed instancjami
OHIM na oznaczenie geograficzne chronione w rozumieniu rozporzadzenia nr 510/2006, lecz
wszczela postepowanie w sprawie sprzeciwu oparte na przywotanych w pkt 6 powyzej wspélnotowych
znakach wspoélnych, podnoszac wzgledne podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b)
i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W $wietle powyzszego nalezy zgodzi¢ si¢ z OHIM i interwenientem, ze kiedy w ramach postgpowania
w sprawie sprzeciwu kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa z jednej strony znaki wspdlne, a z drugiej
strony indywidualne znaki towarowe, to poréwnanie towardw i ustug nalezy przeprowadzi¢ wedlug
tych samych kryteriéw co te znajdujace zastosowanie przy ocenie podobienstwa lub identyczno$ci
towaréw i ustug oznaczonych dwoma indywidualnymi znakami towarowymi.

W rezultacie nalezy potwierdzi¢ przedstawiony w pkt 38 powyzej wniosek przyjety przez Izbe
Odwolawcza w niniejszej sprawie. Jest bowiem powszechnie wiadome, Ze odziez i herbata nie sa co do
zasady ani wytwarzane przez te same przedsiebiorstwa, ani sprzedawane pod tymi samymi znakami
towarowymi. Nie mozna zatem stwierdzi¢, ze producent odziezy prowadzi dziatalno$¢ réwniez
w dziedzinie pozyskiwania i sprzedazy herbaty. Innymi stowy, wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie
zakladal, Zze towary oznaczone kolidujagcymi ze soba oznaczeniami maja to samo pochodzenie
handlowe, ani ze odpowiedzialno$¢ za ich wytwarzanie spoczywa na tym samym przedsigbiorstwie
[zob. podobnie wyrok z dnia 18 listopada 2014 r., Repsol/OHIM — Adell Argiles (ELECTROLINERA),
T-308/13, EU:T:2014:965, pkt 38]. Ponadto jest oczywiste, ze omawiane towary nie uzupelniaja sie, ze
jeszcze w mniejszym stopniu sa wzgledem siebie konkurencyjne, a takze, ze ich kanaly dystrybucji sa
rézne.
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Co wiecej, wobec uwag przedstawionych w pkt 40—-47 powyzej nalezy odrzuci¢ argumentacje skarzacej,
zgodnie z ktéra mozliwo$¢ uznania przez odbiorcéw, ze towary i ustugi oznaczone kolidujacymi ze
soba oznaczeniami maja to samo pochodzenie geograficzne, moze stanowi¢ kryterium sluzace do
ustalenia ich podobieristwa lub identyczno$ci do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/20009.

Jak wskazuje bowiem OHIM, na tym samym obszarze geograficznym moze by¢ oferowany
nieskonczenie szeroki asortyment towaréw i ustug. Jednoczesnie nic nie wyklucza, by region, ktérego
nazwa geograficzna zostala zarejestrowana jako wspdlnotowy znak wspdlny na podstawie art. 66 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, stanowil Zrédlo réznych surowcéw wykorzystywanych do wytwarzania
roznych i réznorodnych towaréw. W $wietle powyzszego sugerowana przez skarzaca rozszerzajaca
wykladnia art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 oznaczalaby - jak podnosi interwenient —
przyznanie znakom wspdélnym zarejestrowanym w drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009 ochrony absolutnej, niezaleznej od towaréw oznaczonych kolidujacymi ze
soba oznaczeniami, a co za tym idzie sprzecznej z sama litera art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego
rozporzadzenia.

Powyzsze odnosi sie¢ réwniez do ustug nalezacych do klasy 35 i tych nalezacych do klasy 38. Sama
ewentualnos¢, ze przecigtny konsument moze uzna¢d, iz ustugi te, a mianowicie uslugi sprzedazy
detalicznej oferowane pod znakiem towarowym DARJEELING, sa powiazane z towarami pochodzacymi
z obszaru geograficznego o tej samej nazwie lub tez, ze ustugi telekomunikacji swiadczone pod tym
samym znakiem towarowym maja zwigzek ze wspomnianym obszarem geograficznym, czy tez oferuja
dostarczanie informacji na jego temat, nie moze wystarczy¢ do ustalenia podobienstwa miedzy
ustugami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym a towarem oznaczonym wcze$niejszymi
znakami towarowymi.

Nalezy ponadto odrzuci¢ argument skarzacej dotyczacy graficznego przedstawienia elementu stownego
»darjeeling” w zgloszonym znaku towarowym i zwiazku, jaki moze wykreowa¢ miedzy herbata
a towarami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym podobienstwo kropek w literach ,j” i ,i” do
lisci herbaty. Nawet gdyby zalozy¢ bowiem, ze wspomniane kropki faktycznie przypominaja liscie,
a dokladniej liscie herbaty, i kreuja zwigzek miedzy herbata a towarami oznaczonymi zgloszonym
znakiem towarowym, to 6w zwiazek nie moze wystarczy¢é do wywolania podobienistwa lub
identycznosci towaréw lub ustug oznaczonych kolidujacymi ze sobg oznaczeniami w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego

W drugiej czesci zarzutu pierwszego skarzaca zarzuca w istocie Izbie Odwotawczej, Ze ta ostatnia przy
dokonywaniu calosciowej oceny istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie wzigta pod uwage pochodzenia geograficznego,
rzeczywistego lub potencjalnego, towaréw lub ustug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami.

Biorac pod uwage, ze przedstawiona w ramach pierwszej cze$ci zarzutu pierwszego argumentacja
skarzacej dotyczaca podobienistwa towaréw i ustug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami
zostala odrzucona i ze w konsekwencji dwie kumulatywne przestanki przewidziane w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostaly spelnione, nalezy zauwazy¢ na wstepie, ze Izba
Odwolawcza stusznie wykluczyla w niniejszym przypadku zastosowanie tego przepisu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem calosciowa ocena istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad zaklada pewna wspoélzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, zwlaszcza miedzy
podobienistwem znakéw towarowych a podobienstwem towaréw lub ustug, do ktérych znaki te sie
odnoszg. Stad niski stopienn podobienistwa pomiedzy towarami lub uslugami oznaczonymi kolidujacymi
ze soba oznaczeniami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobienstwa miedzy samymi
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znakami i odwrotnie (zob. postanowienia: z dnia 27 kwietnia 2006 r., L’Oréal/OHIM, C-235/05 P,
EU:C:2006:271, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 2 pazdziernika 2014 r.,
Przedsiebiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHIM, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, pkt 23 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Jednakze, o ile ewentualne podobienstwo kolidujacych ze soba oznaczern musi by¢ brane pod uwage
w ramach tej calosciowej oceny, o tyle nie stwarza ono samo w sobie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w przypadku tych oznaczen [zob. analogicznie wyroki: z dnia 29 wrze$nia
1998 r., Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, pkt 22; z dnia 16 pazdziernika 2013 r,
Mundipharma/OHIM - AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, pkt 62]. Aby
silne podobienstwo, czy tez w danym wypadku identyczno$¢ kolidujacych ze soba oznaczenn mogly
doprowadzi¢ w $wietle zasady wspoélzaleznos$ci czynnikéw do powstania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, musi zostac
stwierdzony pewien, choéby minimalny stopiern podobienstwa miedzy oznaczanymi towarami
i uslugami. Tymczasem w niniejszym przypadku, jak stusznie ustalita Izba Odwolawcza, towary
i uslugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie sa podobne.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze z orzecznictwa wynika, iz znak wspélny nie moze korzystaé
ze wzmocnionej ochrony na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, jezeli w ramach
calosciowej oceny istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zostanie stwierdzone, ze
podobienstwo towaréw i ustug jest niewystarczajace do wywotania takiego prawdopodobienistwa (zob.
analogicznie ww. w pkt 36 wyrok F.F.R., EU:T:2012:645, pkt 61). Tak wiec réwniez w wypadku, gdy
mamy do czynienia z ocena istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku
wspolnotowych  znakéw wspélnych i indywidualnych wspdlnotowych znakéw towarowych,
podobienistwo kolidujacych ze soba oznaczen nie moze w $wietle zasady wspotzaleznosci kryteriow
skompensowac¢ braku podobienstwa miedzy towarem oznaczonym znakami wcze$niejszymi a towarami
i uslugami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym.

Z uwagi ponadto na zawarte w pkt 40—43 powyzej stwierdzenia odnoszace si¢ do podstawowej funkcji
zarejestrowanych znakéw wspdlnych objetych zakresem stosowania art. 66 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009, nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym przy dokonywaniu oceny istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w przypadku takich wspdlnotowych znakéw wspélnych
i znakéw indywidualnych prawdopodobienistwo to polega nie na tym, ze odbiorcy moga uznaé, iz
rozpatrywane towary i ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie
z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo, lecz na tym, ze odbiorcy moga uznaé, iz towary lub
ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami lub surowce wykorzystane do ich produkcji
moga mie¢ to samo pochodzenie geograficzne.

Co wiecej, nawet gdyby stwierdzi¢, ze pochodzenie towaréw lub ustug oznaczonych kolidujacymi ze
soba oznaczeniami moze stanowi¢ jeden z czynnikéw, jakie nalezy wzia¢ pod uwage przy
dokonywaniu calo$ciowej oceny istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, to przepis ten nie znajduje zastosowania, jesli — tak jak
w niniejszym przypadku — nie jest spetniona jedna z okre$lonych w nim przestanek kumulatywnych, co
zostalo podkres$lone powyzej.

Nie mozna ponadto uwzgledni¢ argumentu dotyczacego podnoszonego wysokiego stopnia charakteru
odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem oczywiscie
im bardziej odrdzniajacy jest wczeéniejszy znak towarowy, tym wieksze prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad w przypadku dwoéch kolidujacych ze soba oznaczen (zob. wyrok z dnia
11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, pkt 24; ww. w pkt 58 wyrok Canon,
EU:C:1998:442, pkt 18; wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in.,
C-252/12, 7Zb.Orz., EU:C:2013:497, pkt 36). Niemniej, zakladajac nawet, ze w niniejszym przypadku
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wczesniejsze znaki towarowe maja charakter wysoce odrézniajacy, okoliczno$¢ ta nie moze
skompensowac¢ calkowitego braku podobienstwa towaréw i ustug oznaczonych kolidujacymi ze soba
znakami.

W konsekwencji zarzut pierwszy nalezy w calosci oddali¢.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. S rozporzgdzenia nr 207/2009

W zarzucie drugim skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzila, iz w niniejszej sprawie
nie zostaly spelnione przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/20009.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ,[w] wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do wcze$niejszego znaku i jest zarejestrowany dla
towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest zarejestrowany,
jezeli, w przypadku wcze$niejszego wspdélnotowego znaku towarowego, cieszy sie on renoma we
Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy sie 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$niejszego znaku towarowego [jezeli uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego
charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode]”.

O ile bowiem najwazniejsza funkcja znaku towarowego polega na wskazywaniu pochodzenia, o tyle
kazdy znak towarowy ma rowniez samoistng, niezalezna warto$¢ ekonomiczng, rézniaca sie od
wartosci towaréow lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany. Dlatego art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 zapewnia ochrone znakowi towarowemu cieszacemu si¢ renoma wzgledem kazdego
zgloszenia znaku identycznego lub podobnego, ktéry moglby niekorzystnie wptyna¢ na wizerunek tego
znaku, nawet je$li towary lub uslugi objete zgloszonym znakiem towarowym nie sa podobne do
towaréw lub ustug, dla ktérych zarejestrowany zostal znak towarowy [wyroki: z dnia 22 marca 2007 r.,
Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb.Orz., EU:T:2007:93, pkt 35; z dnia 8 grudnia
2011 r., Aktieselskabet af 21. november 2001/OHIM - Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10,
EU:T:2011:722, pkt 58].

Z brzmienia tego przepisu wynika, ze jego stosowanie uzaleznione jest od wystapienia trzech
nastepujacych przestanek, a mianowicie po pierwsze, musi zachodzi¢ identycznos$¢ lub podobienistwo
kolidujacych ze soba znakéw towarowych; po drugie, wczesniejszy znak towarowy, na ktéry powolano
sie w sprzeciwie, musi cieszy¢ si¢ renomg; i po trzecie, musi istnie¢ niebezpieczenstwo, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej
korzy$ci z odrdzniajacego charakteru lub z renomy wcze$niejszego znaku towarowego badZ tez
dzialalo na ich szkode. Przestanki te maja charakter kumulatywny, w zwigzku z czym niespelnienie
chocby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania wspomnianego przepisu [zob. wyrok z dnia
12 listopada 2014 r., Volvo Trademark/OHIM - Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11,
EU:T:2014:943, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zaklada, ze trzy naruszenia, do ktérych odnosi si¢ ten
przepis, gdy wystepuja, stanowia konsekwencje pewnego stopnia podobienistwa miedzy wcze$niejszym
a poézniejszym znakiem towarowym, z powodu ktérego dany krag odbiorcéw bedzie kojarzyl te znaki,
to znaczy dostrzeze miedzy nimi zwiazek, nie mylac ich jednak [zob. wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r.,
Bimbo/OHIM - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, pkt 29 i przytoczone tam
orzecznictwo]. W rezultacie istnienie w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw zwiazku miedzy
zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem towarowym jest dorozumiang, zasadnicza
przestanka zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. wyroki: z dnia 25 maja 2005 r.,
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Spa Monopole/OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb.Orz.,
EU:T:2005:179, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM —
Mitico (Master), T-480/12, Zb.Orz., EU:T:2014:1062, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

To wlasnie w $wietle powyzszych uwag nalezy rozpatrzy¢ drugi z zarzutéw podniesionych przez
skarzaca.

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcow

Nalezy podkresli¢, ze do celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zdefiniowanie
wlasciwego kregu odbiorcéw stanowi, z tych samych wzgledéw co nasuwajace sie w ramach stosowania
art. 8 ust. 1, konieczng przestanke wstepna. To wlasnie poprzez odniesienie do tych odbiorcéw nalezy
oceniaé istnienie podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, istnienie ewentualnej
renomy wcze$niejszego znaku towarowego i wreszcie istnienie zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami.

Dodatkowo nalezy przypomnieé, ze krag odbiorcéw, jaki nalezy bra¢ pod uwage do celéw oceny
istnienia naruszen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, rézni si¢ w zaleznosci
od rodzaju naruszenia podnoszonego przez wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego. I tak
wlasciwy krag odbiorcéw, w odniesieniu do ktérego nalezy dokona¢ oceny w przypadku gdy chodzi
o czerpanie nienaleznej korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego, sklada sie z przecietnych konsumentéw towaréw lub ustug, dla ktérych zgloszony zostat
pézniejszy znak towarowy (wyrok z dnia 12 marca 2009 r., Antartica/OHIM, C-320/07 P,
EU:C:2009:146, pkt 46—48). Gdy chodzi natomiast o dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego
lub renomy wczes$niejszego znaku towarowego, krag odbiorcéw, z uwzglednieniem ktérego nalezy
przeprowadzi¢ ocene, sklada sie z wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych
i rozsadnych przecietnych konsumentéw towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany ten znak
(zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, Zb.Orz.,
EU:C:2008:655, pkt 35).

Zwazywszy na ustalenia dotyczace definicji wlasciwego kregu odbiorcéw dokonane w ramach
rozpatrywania pierwszego zarzutu skarzacej oraz na fakt, ze strony sporu nie kwestionuja zaskarzonej
decyzji w tym zakresie, nalezy stwierdzi¢, po pierwsze, ze co sie¢ tyczy towaru oznaczanego
wcze$niejszymi znakami towarowymi, wlasciwy krag odbiorcéow stanowi ogoét odbiorcéw w Unii, a po
drugie, ze jezeli chodzi o zgloszony znak towarowy, wlasciwym kregiem odbiorcéw w przypadku
towarow z klasy 25 réowniez jest ogét odbiorcéw w Unii, natomiast w przypadku ustug nalezacych do
klas 35 i 38 wtlasciwy krag odbiorcéow sklada sie gtéwnie z profesjonalnych odbiorcéw z danego
sektora.

W przedmiocie podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen

W niniejszej sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze — co stusznie wskazala Izba Odwolawcza —
kolidujace ze soba oznaczenia sa identyczne na plaszczyznie fonetycznej i bardzo podobne na
plaszczyznie wizualnej. Powyzsze odnosi sie takze do poréwnania konceptualnego tych oznaczen.
Wspélny tym dwém kolidujagcym ze soba oznaczeniom element slowny ,darjeeling” moze bowiem
stanowi¢ zaréwno odniesienie do gatunku herbaty Darjeeling, jak i okreslenie majacego te sama nazwe
regionu w Indiach.
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W przedmiocie renomy wczesniejszych znakéw towarowych

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie definiuje pojecia
renomy. Z orzecznictwa Trybunatu dotyczacego wykladni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez.
polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), ktérego tres¢ normatywna jest zasadniczo identyczna z trescia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, wynika jednak, ze aby spelni¢ wymoég zwigzany z renomg,
wczesniejszy znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcéw potencjalnie zainteresowanych
oznaczonymi nim towarami lub uslugami (ww. w pkt 29 wyrok TDK, EU:T:2007:35, pkt 48).

Chociaz Trybunal orzekl w tym wzgledzie, Ze aby znak mozna bylo uzna¢ za cieszacy si¢ renoma, musi
by¢ on znany okreslonej procentowo czesci wlasciwego kregu odbiorcéw (zob. ww. w pkt 29 wyrok
TDK, EU:T:2007:35, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo), to jednak w ramach oceny renomy
wcze$niejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy
wzig¢ pod uwage wszystkie elementy majace znaczenie dla sprawy, takie jak w szczegdélnosci udzial
znaku towarowego w rynku, intensywnos¢, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania oraz
wielko$¢ nakladéw poniesionych przez przedsiebiorstwo w celu promocji tego znaku [zob. wyrok
z dnia 27 wrzeénia 2012 r., El Corte Inglés/OHIM - Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09,
EU:T:2012:500, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo].

Jak zostalo przypomniane w pkt 33 i 34 powyzej, do wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do
oznaczania pochodzenia geograficznego oznaczonych towaréw lub ustug, gdy w drodze odstepstwa od
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 zostang one zarejestrowane jako wspélnotowe znaki
wspdlne na podstawie art. 66 ust. 2 tego rozporzadzenia, znajduja zastosowanie, podobnie jak do
wszystkich innych wspélnotowych znakéw wspdlnych, przepisy rozporzadzenia nr 207/20009.
W rezultacie wszelka ocena dokonywana w stosunku do wspdlnotowego znaku towarowego
okreslonego w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, w tym ocena jego renomy w rozumieniu
art. 8 ust. 5 tego aktu, jest przeprowadzana wedlug tych samych kryteriéw co te obowigzujace dla
indywidualnych znakéw towarowych.

W niniejszym wypadku Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw w zakresie, w jakim zostal on oparty na
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, uznajac, ze pomimo wykazania uzywania wcze$niejszych
znakéw towarowych przedstawione przez skarzaca dokumenty i dowody dostarczaly mato informacji
na temat faktycznego zasiegu tego uzywania i brakowalo danych co do stopnia rozpoznawalnosci
wczesniejszych znakéw towarowych wsréd wlasciwego kregu odbiorcéw. Wydzial Sprzeciwédw
stwierdzil w szczegélnosci, ze skarzaca nie przedstawita wystarczajacych danych dotyczacych rozmiaru
sprzedazy, udzialu w rynku czy zakresu promocji wcze$niejszych znakéw towarowych.

Ze swej strony Izba Odwotawcza, chociaz stwierdzita, ze przedstawione przez skarzaca dowody nie
odnosily sie konkretnie do wcze$niejszych znakéw towarowych, uznata, ze Wydziat Sprzeciwéw ,moégt
zalozy¢, iz skoro Darjeeling cieszy sie renoma jako [oznaczenie geograficzne chronione] dla herbaty, to
renoma cieszy si¢ réwniez samo oznaczenie chronione jako znak wspdélny dla identycznych towaréw,
przynajmniej jesli chodzi o wczes$niejszy slowny znak towarowy”. Nastepnie Izba Odwolawcza uznata
za nieistotny podnoszony przez skarzaca fakt, ze nie zostala dokladnie wskazana ilo$¢ towaréw
opatrzonych wcze$niejszym znakiem towarowym, ktére sa sprzedawane w Unii, twierdzac, ze herbata
Darjeeling jest ,sprzedawana w [Unii], gdzie cieszy sie zreszta renoma”. Co sie tyczy $ciSlej
wcze$niejszego graficznego znaku towarowego, Izba Odwolawcza sprecyzowala, ze ,poniewaz
przedstawione dowody odnosza si¢ gtéwnie do elementu stownego Darjeeling”, fakt, iz wczesniejszy
znak towarowy jest uzywany w Unii, ,nie wystarczy, aby stwierdzi¢, ze cieszy si¢ on renoma”.
Wreszcie, przed przystapieniem do dalszej analizy do celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 24 zaskarzonej decyzji, ze ,[w] kazdym razie, choéby
nawet renoma wcze$niejszych znakéw towarowych byla dowiedziona, pozostale przestanki art. 8 ust. 5
[rozporzadzenia nr 207/2009] nie zostaly spelnione”.
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Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze co sie tyczy kwestii, czy wczesniejsze znaki towarowe
ciesza sie renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, sformulowanie zaskarzonej
decyzji jest co najmniej dwuznaczne. Jedynym zdaniem w tym rozdziale zaskarzonej decyzji
pozbawionym dwuznacznosci jest bowiem zdanie zacytowane w pkt 78 powyzej, pochodzace z pkt 24
zaskarzonej decyzji. Ze zdania tego wynika, ze Izba Odwolawcza nie ustalifa w sposéb ostateczny
zaistnienia renomy wczes$niejszych znakéw towarowych. Zapytany o to na rozprawie OHIM
potwierdzil rzeczony brak ostatecznego ustalenia tej kwestii.

Niemniej, zwazywszy na to, ze Izba Odwotawcza przeprowadzita dalsza analize do celéw zastosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy stwierdzi¢, iz owa analiza byla oparta na
hipotetycznym zalozeniu, ze renoma wczesniejszych znakéw towarowych zostala dowiedziona.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, Ze renoma wczesniejszego znaku towarowego lub
wczedniejszych  znakéw towarowych, a w szczegélnoséci jej intensywnos$¢, stanowiac jedna
z kumulatywnych przestanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jest jednym
z czynnikow, jakie nalezy wzig¢ pod uwage przy ocenie zaréwno istnienia w odczuciu odbiorcow
zwigzku skojarzeniowego miedzy wczesniejszymi znakami towarowymi a zgloszonym znakiem
towarowym, jak i prawdopodobienistwa, ze dojdzie do jednego z trzech naruszen, o ktérych mowa
w tym przepisie (zob. analogicznie ww. w pkt 71 wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 42; ww.
w pkt 62 wyrok Specsavers International Healthcare i in., EU:C:2013:497, pkt 39 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Z orzecznictwa tego wynika, Ze ocena istnienia renomy wcze$niejszego znaku towarowego lub
wczesniejszych znakéw towarowych stanowi nieodzowny etap badania mozliwosci zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. W konsekwencji zastosowanie tego artykulu wiaze si¢ w sposéb
konieczny z ostatecznym ustaleniem istnienia lub braku takiej renomy, co wyklucza w zasadzie, by
analiza ewentualnego zastosowania tego przepisu byla przeprowadzana na podstawie ogélnego
przypuszczenia, to znaczy przypuszczenia, ktére nie opiera sie¢ na uznaniu renomy o okreslonej
intensywnosci.

Otéz nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza nie sformulowata takiego mglistego
zalozenia. Z brzmienia przywolanego w pkt 78 powyzej pkt 24 zaskarzonej decyzji bezposrednio
wynika, ze Izba Odwolawcza oparla si¢ na hipotetycznym zalozeniu, ze wczesniejsze znaki towarowe
ciesza sie renoma o dokladnie okreslonej intensywnosci, a mianowicie o intensywnosci odpowiadajacej
tej, ktorej skarzaca probowata dowies¢ przed wlasciwymi instancjami OHIM.

W postepowaniu przed tymi instancjami skarzaca prébowala dowies¢ renomy o szczegélnie duzej
intensywno$ci. W tym wzgledzie charakterystyczne jest, ze w swych uwagach przedstawionych na
poparcie sprzeciwu skarzaca podnosila, przedstawiajac rozmaite dowody, ze herbata Darjeeling jest
uwazana za ,szampan wséréd herbat” i ze ,DARJEELING cieszy sie¢ od ponad 150 lat wyjatkowa
renoma jako herbata najwyzszej jakosci”.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza oparla sie do celéw dalszego przeprowadzenia
analizy na hipotetycznym zalozeniu, Ze wcze$niejsze znaki towarowe ciesza si¢ renoma na terytorium
Unii, i to renomgy, ktérej intensywnosc jest wyjatkowo duza.

Pozostaje zatem zbada¢ zasadno$¢ ocen dokonanych przez Izbe Odwotawcza na podstawie tego
hipotetycznego zalozenia do celéw zastosowania art. 8 wust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
a mianowicie z jednej strony oceny istnienia w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcéw zwigzku miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami, a z drugiej strony oceny istnienia prawdopodobienstwa zaistnienia
trzech naruszen, o ktérych mowa w tym przepisie.
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W przedmiocie istnienia w odczuciu odbiorcéw zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami

Zgodnie z orzecznictwem istnienie zwigzku miedzy zgloszonym znakiem towarowym a znakiem
wczesniejszym nalezy ocenia¢ calosciowo, uwzgledniajac wszystkie czynniki majace znaczenie
w okoliczno$ciach danej sprawy, wéréd ktérych mozna wymieni¢ stopien podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze sobg znakami, charakter towaréw lub ustug, do ktérych odnosza sie kolidujace ze soba
znaki, w tym stopien pokrewnosci i réznic miedzy tymi towarami lub uslugami oraz dany krag
odbiorcéw, intensywno$¢ renomy wcze$niejszego znaku towarowego, stopien charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie
uzywania — oraz istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcéw w biad [postanowienie
z dnia 30 kwietnia 2009 r., Japan Tobacco/OHIM, C-136/08 P, EU:C:2009:282, pkt 26; ww. w pkt 71
wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 42; wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., Jackson
International/OHIM — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, pkt 21].

W przypadku braku takiego zwigzku skojarzeniowego w odczuciu odbiorcédw uzywanie pdzniejszego
znaku towarowego nie jest w stanie prowadzi¢ do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru
odrdzniajacego lub renomy wczedniejszego znaku towarowego, ani tez dziata¢ na ich szkode (zob. ww.
w pkt 87 postanowienie Japan Tobacco/OHIM, EU:C:2009:282, pkt 27 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W niniejszej sprawie, chociaz w zaskarzonej decyzji stwierdzono, ze trzy naruszenia, o ktérych mowa
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, ,stanowia konsekwencje pewnego stopnia podobienstwa
miedzy wcze$niejszym znakiem towarowym a pdzniejszym znakiem towarowym, ze wzgledu na ktére
dany krag odbiorcéw kojarzy ze soba te dwa znaki, to znaczy dostrzega miedzy nimi zwiazek”, nie
przeprowadzono zadnej szczegétowej analizy istnienia takiego zwiazku.

W swej odpowiedzi na skarge OHIM podnosi, ze Izba Odwolawcza w sposéb dorozumiany odrzucita
istnienie takiego zwigzku. Przywoluje on w tym wzgledzie pkt 29 i 36 zaskarzonej decyzji. Izba
Odwotawcza stwierdzita w tych punktach, po pierwsze, ze zwazywszy na ogromne réznice stwierdzone
miedzy towarami i ustugami oznaczonymi kolidujacymi ze soba oznaczeniami, konsumenci nie beda
oczekiwali jakichkolwiek powiazan miedzy producentami herbaty a spdtka interwenienta, a po drugie,
ze z uwagi na to, iz towary i ustugi oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sa z handlowego
punktu widzenia calkowicie odmienne od towaréw skarzacej, ,nie istnieje prawdopodobienstwo, ze
wlasciwy krag odbiorcéw ustanowi zwiazek myslowy” miedzy owymi znakami.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze w S$wietle orzecznictwa przytoczonego w pkt 88 powyzej, gdyby Izba
Odwotawcza faktycznie stwierdzila niemozno$¢ ustanowienia zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami, wniosek ten wystarczylby do wylaczenia zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009. Tymczasem Izba Odwolawcza dalej prowadzita analize celem dokonania oceny istnienia
jednego z trzech zagrozen, o ktérych mowa w tym przepisie.

W rezultacie wobec wskazanej dwuznaczno$ci zaskarzonej decyzji w tym wzgledzie oraz z uwagi na
fakt, ze Izba Odwolawcza kontynuowata swoja analize, nalezy stwierdzi¢, ze przyjela ona, jesli chodzi
o istnienie lub brak istnienia zwigzku w rozumieniu przywotanego orzecznictwa, to samo podejscie co
w odniesieniu do istnienia lub braku istnienia ewentualnej renomy wczes$niejszego znaku towarowego,
czyli dalej prowadzila swoja analize bez sformulowania ostatecznego wniosku w kwestii istnienia lub
braku istnienia zwiazku miedzy kolidujagcymi ze soba oznaczeniami, opierajac sie na hipotetycznym
zalozeniu, Ze taki zwigzek moze zosta¢ ustanowiony.

Przed przystapieniem do analizy zaskarzonej decyzji w zakresie ostatniej z przestanek zastosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, a mianowicie oceny istnienia jednego z trzech zagrozen,
o ktérych mowa w tym przepisie, nalezy dokona¢ podsumowania powyzszych uwag, przypominajac, ze
Izba Odwotawcza przeprowadzila swoja analize do celéw zastosowania wspomnianego przepisu
w oparciu o dwa hipotetyczne zalozenia: po pierwsze, ze wcze$niejsze znaki towarowe ciesza sie
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renomgy, ktérej intensywnos¢ byla taka, jaka przypisywala im skarzaca, czyli wyjatkowa, i po drugie, ze
istniala mozliwo$¢, iz wlasciwy krag odbiorcéow dostrzeze zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami.

W przedmiocie zagrozen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wskazuje trzy rodzaje
roznych zagrozen, a mianowicie, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej
przyczyny, po pierwsze, dzialaloby na szkode odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku
towarowego; po drugie, dzialaloby na szkode renomy wcze$niejszego znaku towarowego; lub, po
trzecie, powodowaloby czerpanie nienaleznej korzyéci z odrdzniajacego charakteru lub renomy
wczesniejszego znaku towarowego. W $wietle brzmienia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
wystarczy, by zaistnialo jedno ze wspomnianych powyzej zagrozen, aby przepis ten znalazl
zastosowanie (ww. w pkt 66 wyrok VIPS, EU:T:2007:93, pkt 36).

Jak zostalo przypomniane w pkt 71 powyzej, istnienie prawdopodobienistwa, ze zaistnieja naruszenia
w postaci dzialania na szkode charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego, nalezy ocenia¢ w odniesieniu do sposobu rozumowania wlasciwie poinformowanego oraz
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecigtnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten
zostal zarejestrowany. Z drugiej strony istnienie naruszenia polegajacego na czerpaniu nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego w zakresie,
w jakim zakazane jest czerpanie korzysci z tego znaku przez wlasciciela pdzniejszego znaku
towarowego, musi by¢ oceniane z uwzglednieniem sposobu rozumowania przecietnego, wtasciwie
poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego konsumenta towaréw lub ustug, dla
ktorych ten pdzniejszy znak zostal zgloszony do rejestracji.

Ponadto, o ile istnienie w odczuciu odbiorcéw zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
stanowi konieczna przestanke zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle spelnienie
tej przestanki nie wystarczy samo w sobie, aby mozna bylo przyja¢ zaistnienie jednego z trzech
zagrozen, o ktérych mowa w tym przepisie (zob. ww. w pkt 87 wyrok ROYAL SHAKESPEARE,
EU:T:2012:348, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo). A zatem istnienie zwiazku miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi nie zwalnia wlasciciela wczes$niejszego znaku towarowego
z obowigzku dowiedzenia faktycznego i trwajacego naruszenia jego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 lub wykazania duzego prawdopodobienistwa zaistnienia takiego naruszenia
w przyszlosci (zob. analogicznie ww. w pkt 71 wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 71).

Z orzecznictwa wynika bowiem, ze celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest
uniemozliwienie rejestracji kazdego znaku towarowego, ktéry bylby identyczny ze znakiem
renomowanym lub odznaczal si¢ wzgledem niego podobienistwem. Celem tego przepisu jest natomiast
umozliwienie wlascicielowi renomowanego krajowego lub wspdlnotowego znaku towarowego
sprzeciwienia sie rejestracji znakéw towarowych mogacych dziala¢ na szkode renomy lub charakteru
odrézniajacego znaku wczesniejszego lub mogacych powodowacd czerpanie nienaleznej korzysci z tej
renomy lub z tego charakteru odrdzniajacego. Nalezy w tym zakresie uscidlic, ze wlasciciel
wczesniejszego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazania zaistnienia faktycznego i trwajacego
naruszenia jego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawi¢ okolicznosci pozwalajace na
przyjecie prima facie prawdopodobienstwa przyszltego, niemajacego hipotetycznego charakteru
czerpania nienaleznej korzysci czy dzialania na szkode (zob. ww. w pkt 66 wyrok VIPS, EU:T:2007:93,
pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo). Stwierdzenia takiego mozna dokonaé w szczegdlnosci
w drodze logicznej dedukcji na podstawie wynikéw analizy prawdopodobienistwa oraz przy
uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, a takze wszystkich innych okolicznosci
danej sprawy [wyroki: z dnia 10 maja 2012 r., Rubinstein i L’Oréal/OHIM, C-100/11 P, Zb.Orz.,
EU:C:2012:285, pkt 95; z dnia 9 kwietnia 2014 r., EI du Pont de Nemours/OHIM - Zueco Ruiz
(ZYTeL), T-288/12, EU:T:2014:196, pkt 59].
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To wlasnie w $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbada¢, czy Izba Odwolawcza prawidlowo doszta do
wniosku, ze zadne z trzech zagrozen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, nie
moglo zosta¢ ustalone w niniejszej sprawie.

— W przedmiocie dzialania na szkode charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych

Dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego, okreslane réwniez jako ,rozmycie”,
»pomniejszenie” czy ,ostabienie” znaku towarowego, zachodzi wéwczas, gdy zdolno$¢ tego znaku do
identyfikowania towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany i jest uzywany, jako
pochodzacych od wlasciciela tego znaku jest ostabiona z uwagi na wywotane uzywaniem przez osobe
trzecia identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tozsamo$ci znaku towarowego i jego
wizerunku w oczach odbiorcéw. Ma to miejsce zwlaszcza wodwczas, gdy znak towarowy, ktéry
wcze$niej natychmiast wzbudzal skojarzenie z towarami lub uslugami, dla ktérych zostat
zarejestrowany, nie jest w stanie dluzej dziala¢ w ten sposéb (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r.,
L’Oréal i in. C-487/07, Zb.Orz., EU:C:2009:378, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wedlug orzecznictwa dowdd na okoliczno$¢, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego dziala lub
moze dziala¢ na szkode odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego wymaga
wykazania zmiany rynkowego zachowania przecigtnego konsumenta towaréw lub uslug, dla ktérych
wcze$niejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania pdzniejszego znaku
towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przyszlosci (zob. podobnie
wyrok z dnia 14 listopada 2013 r., Environmental Manufacturing/OHIM, C-383/12 P, Zb.Orz.,
EU:C:2013:741, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jak podkreslit Trybunal, pojecie ,zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta” wprowadza
przestanke natury obiektywnej. Zmiany tej nie mozna wywie$¢ jedynie z elementéw subiektywnych,
takich jak sam sposéb postrzegania konsumentéw. Sama okoliczno$¢, ze konsumenci ci zauwazaja
obecno$¢ nowego oznaczenia podobnego do wcze$niejszego oznaczenia, nie wystarcza samoistnie do
ustalenia dziatania lub prawdopodobienstwa dzialania na szkode charakteru odrézniajacego
wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. ww.
w pkt 100 wyrok Environmental Manufacturing/OHIM, EU:C:2013:741, pkt 37).

Rozporzadzenie nr 207/2009 oraz orzecznictwo nie wymagaja od wlasciciela wcze$niejszego znaku
towarowego przedstawienia dowodéw rzeczywistej szkody, lecz dopuszczaja réwniez zaistnienie
duzego prawdopodobienistwa takiej szkody, pozwalajac na zastosowanie logicznej dedukcji (ww.
w pkt 100 wyrok Environmental Manufacturing/OHIM, EU:C:2013:741, pkt 42). Jednakze taka
dedukcja nie moze wynika¢ ze zwyklych przypuszczen, lecz musi by¢ dokonywana na podstawie analizy
prawdopodobienstwa, ktéra uwzglednia praktyki przyjete w danym sektorze handlu, a takze wszystkie
pozostate okolicznoéci danej sprawy (ww. w pkt 100 wyrok Environmental Manufacturing/OHIM,
EU:C:2013:741, pkt 43). Z orzecznictwa Trybunalu wynika bowiem, ze odnoszac si¢ do wspomnianego
pojecia, Trybunal w sposéb jasny wyrazil konieczno$¢ ustanowienia podwyzszonego standardu
dowodowego w celu stwierdzenia dzialania lub prawdopodobienistwa dzialania na szkode charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu wyzej wspomnianego przepisu (ww.
w pkt 100 wyrok Environmental Manufacturing/OHIM, EU:C:2013:741, pkt 40).

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza wykluczyta prawdopodobienstwo dzialania na szkode
charakteru odrézniajacego wczes$niejszych znakéw towarowych, zwazywszy na fakt, ze towary i ustugi
oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sa zupelnie rézne od towaréw oznaczanych
wczesniejszymi znakami, stwierdzajac przy tym, ze przywolane przez skarzaca prawdopodobienstwo
wydaje sie catkowicie hipotetyczne. Ponadto wskazala ona, Ze poniewaz wyraz ,darjeeling” stanowi
nazwe geograficzna, wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie zdziwiony, ze wyraz ten moze by¢ uzywany
przez rézne przedsigbiorstwa na réznych rynkach branzowych, nawet jesli mamy tu do czynienia
z chronionym oznaczeniem geograficznym odnoszacym sie do herbaty.

ECLILEU:T:2015:743 19



104

105

106

107

108

109

110

WYROK Z DNIA 2.10.2015 R. — SPRAWA T-624/13
THE TEA BOARD/OHIM - DELTA LINGERIE (DARJEELING)

Skarzaca powoluje sie na ww. w pkt 100 wyrok Environmental Manufacturing (EU:C:2013:741)
i stwierdza, Ze istnieje co najmniej powazne ryzyko, ze w przyszlosci dojdzie do zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta. W tym wzgledzie utrzymuje ona, ze w zakresie, w jakim towary
oznaczone zgloszonym znakiem towarowym nie pochodza z regionu Darjeeling (Indie), przecietny
konsument bedzie ostrozny nie tylko wzgledem pochodzenia tych towardéw, ale réwniez wzgledem
pochodzenia herbaty, ktéra jest mu oferowana jako herbata Darjeeling. A zatem zdaniem skarzacej
uzywanie zgloszonego znaku towarowego przez interwenienta powaznie zagroziloby renomie
i specyficzno$ci oznaczenia geograficznego ,Darjeeling”, a takze zdolno$ci tego oznaczenia do
pelnienia swojej podstawowej funkcji polegajacej na zagwarantowaniu konsumentom pochodzenia
geograficznego produktéw herbacianych, ktére sa im oferowane pod wspélnotowymi znakami
wspolnymi.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z argumentacja skarzace;j.

Nalezy stwierdzi¢, podobnie jak uczynili to interwenient i OHIM, ze argumentacja skarzacej nie
wystarczy do wykazania duzego prawdopodobienstwa dziatania na szkode charakteru odrdzniajacego
wczesniejszych znakéw towarowych w rozumieniu niedawnego orzecznictwa Trybunatu, w ktérym —
jak wynika z pkt 102 powyzej — wymaga si¢ podwyzszonego standardu dowodowego w celu
stwierdzenia takiego prawdopodobienstwa. W szczegdlnosci, zwazywszy na praktyki przyjete
w rozpatrywanych tu sektorach handlu, zaden z wysunietych przez skarzaca argumentéw nie pozwala
na ustalenie powaznego ryzyka zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta.

Jak wynika bowiem z zaskarzonej decyzji i jesli wzia¢ pod uwage catkowity brak podobienstwa miedzy
towarami i ustugami oznaczonymi kolidujacymi ze soba oznaczeniami, podnoszone przez skarzaca
prawdopodobienistwo wydaje sie calkowicie hipotetyczne.

W tym wzgledzie z orzecznictwa wynika, Ze rejestracja wcze$niejszych znakéw towarowych
w charakterze znakéw wspdlnych nie moze sama w sobie stanowi¢ podstawy domniemania istnienia
charakteru przecietnie odrézniajacego (postanowienie z dnia 21 marca 2013 r., Organismos Kypriakis
Galaktokomikis Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/OHIM, C-393/12 P, EU:C:2013:207, pkt 36; ww. w pkt 42 wyrok HELLIM, EU:T:2012:292,
pkt 52).

Jak wskazano bowiem w zaskarzonej decyzji, element stowny ,darjeeling”, ktéry jest jedynym
sktadnikiem wcze$niejszego stownego znaku towarowego i jest zawarty w graficznym wcze$niejszym
znaku towarowym, stanowi nazwe geograficzna. Niezaleznie od kwestii, czy w zwigzku z tym
wspomniany element stowny wykazuje charakter szczegdlnie odrézniajacy (zob. analogicznie ww.
w pkt 108 postanowienie Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/OHIM, EU:C:2013:207, pkt 33), nalezy przypomnie¢, ze art. 66 ust. 2 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, iz znak wspélny zarejestrowany na podstawie tego przepisu nie
uprawnia wtlasciciela do zakazywania osobom trzecim uzywania w obrocie takich znakéw lub
oznaczen, pod warunkiem ze uzywaja ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu,
a w szczegblnosdci taki znak nie moze by¢ powolany wobec strony trzeciej, ktéra jest uprawniona do
uzywania nazwy geograficzne;j.

Zwazywszy na powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze wobec braku dowodéw pozwalajacych wykazaé powazne
ryzyko zmiany rynkowego zachowania przecigtnego konsumenta, prawdopodobienstwa dzialania na
szkode wczesniejszych znakéw towarowych nie mozna ustali¢c na podstawie samego tylko faktu
podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen, tym bardziej ze w niniejszej sprawie nie jest wykluczone,
iz element stowny ,darjeeling” tworzacy wczesniejszy stowny znak towarowy bedzie mégt by¢ uzywany
w innych niz znaki wcze$niejsze znakach towarowych, co wynika z art. 66 ust. 2 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. analogicznie wyrok z dnia 30 stycznia 2008 r., Japan
Tobacco/OHIM - Torrefaccao Camelo (CAMELO), T-128/06, EU:T:2008:22, pkt 58 i przytoczone tam
orzecznictwo]. W rezultacie Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze wlasciwy krag odbiorcéw nie
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bedzie zdziwiony tym, Ze element stowny ,darjeeling” moze by¢ uzywany przez rézne przedsigbiorstwa
na réznych rynkach branzowych, i w ten sposéb wykluczyta istnienie prawdopodobienstwa dzialania na
szkode charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych. W tym zakresie argument
skarzacej, ze przecietny konsument nigdy nie zetknal sie z mozliwoscia, by oferowane mu pod
znakiem towarowym DARJEELING towary lub ustugi nie mialy zadnego zwiazku z Darjeeling, musi
zosta¢ odrzucony, poniewaz nie przedstawiono zadnego dowodu, ktéry bytby w stanie to twierdzenie
potwierdzic.

Co wiecej, jak podkresla OHIM, nazwe geograficzna ,Darjeeling” i herbate Darjeeling faczy unikalny
zwiazek, ktéry nie istnieje miedzy wspomniang nazwa a towarami i ustugami oznaczonymi zgloszonym
znakiem towarowym. Skarzaca nie przedstawila bowiem zadnego dowodu, ktéry wykazywalby, ze
omawiana tu nazwa geograficzna rzeczywiScie ma w oczach zainteresowanych kregéw zwiazek
z towarami i ustugami oznaczonymi zgloszonym znakiem lub Ze wspomniana nazwa moze by¢
uzywana przez zainteresowane przedsiebiorstwa jako oznaczenie ich pochodzenia geograficznego [zob.
podobnie i analogicznie wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97,
Rec, EU:C:1999:230, pkt 1 sentencji; opinia rzecznika generalnego G. Cosmasa w sprawach
polaczonych Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, Rec, EU:C:1998:198, pkt 36, 46; wyrok
z dnia 15 pazdziernika 2003 r., Nordmilch/OHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Rec, EU:T:2003:267,
pkt 33]. W tym wzgledzie wysuniety przez skarzaca argument, zgodnie z ktérym Indie sa krajem,
w ktérym produkuje sie odziez, nie wystarcza sam w sobie, aby ustali¢ taki szczegdlny zwigzek. Jest
zatem malo prawdopodobne, ze wlasciwy krag odbiorcéw bedzie moégl zosta¢ skfoniony do uznania,
ze towary i uslugi oznaczone zgloszonym znakiem towarowym pochodza z regionu Darjeeling, a tym
bardziej ze zwatpi, stwierdziwszy, ze tak nie jest, w pochodzenie towaréw oznaczonych wczesniejszymi
znakami towarowymi, co zdaniem skarzacej wywotaloby zmiane rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta w rozumieniu orzecznictwa przywolanego w pkt 100 powyze;j.

Tak czy inaczej, zakladajac nawet, ze — jak podnosi skarzaca — wczes$niejszy stowny znak towarowy ma
charakter silnie odrézniajacy, ktéry wynika z jego pono¢ wyjatkowej renomy, co stanowi hipotetyczne
zalozenie, na ktérym zostala ponadto oparta zaskarzona decyzja (zob. pkt 83 powyzej), skarzaca nie
przedstawia zadnego dowodu, ktéry pozwolitby na wykazanie powaznego ryzyka zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta w rozumieniu orzecznictwa przywolanego w pkt 100 powyzej.

W rezultacie nalezy zgodzi¢ sie z dokonanym przez Izbe Odwolawcza stwierdzeniem braku
prawdopodobienstwa dzialania na szkode wczesniejszych znakéw towarowych.

— W przedmiocie dzialania na szkode renomy wcze$niejszych znakéw towarowych

Dzialanie na szkode renomy znaku towarowego, okreslane réwniez jako ,przyémienie” lub ,degradacja”
znaku, zachodzi wéwczas, gdy towary, dla ktérych osoba trzecia uzywa identycznego lub podobnego
oznaczenia, sa odbierane przez odbiorcow w taki sposéb, ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ tego znaku
towarowego. Takie ryzyko moze zaistnie¢ w szczegdélnosci wtedy, gdy towary lub uslugi oferowane
przez osobe trzecia posiadaja ceche lub wlasciwo$¢ mogace wywiera¢ negatywny wplyw na wizerunek
znaku towarowego (ww. w pkt 99 wyrok L'Oréal i in., EU:C:2009:378, pkt 40).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze skarzaca nie przedstawila argumentéw
dotyczacych ewentualnego dzialania na szkode renomy wczesniejszych znakéw towarowych,
a wizerunek towarzyszacy ogélnie odziezy i ustugom oznaczonym zgloszonym znakiem towarowym

nie jest negatywny.
Skarzaca ogranicza si¢ w tym wzgledzie do podnoszenia ,pasozytniczego” w jej mniemaniu zachowania

interwenienta, ktére moze oslabi¢ atrakcyjno$¢ wczesniejszego znaku towarowego jako oznaczenia
geograficznego, poniewaz to ostatnie nie bedzie juz moglo stuzy¢ jako wyjatkowe oznaczenie
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geograficzne do okreslania herbaty, jezeli réwniez inne niz herbata towary i ustugi beda oferowane pod
tym samym znakiem. Wskazuje ona ponadto na graficzne przedstawienie zgloszonego znaku
towarowego, a w szczegdlnosci na kropki w literach ,;j” i ,i” majace ksztalt lisci herbaty.

OHIM i interwenient nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzacej.

Nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie wysuwa zadnego argumentu majacego konkretnie na celu wykazanie
duzego prawdopodobienistwa, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego moze dziala¢ na szkode
renomy wczesniejszych znakéw towarowych w rozumieniu orzecznictwa przywolanego w pkt 114
powyzej. W tym wzgledzie nie wskazuje ona cech lub wtasciwosci towaréw lub ustug oznaczonych
zgloszonym znakiem towarowym, ktére beda mogly negatywnie wplyna¢ na wizerunek wcze$niejszych
znakéw towarowych.

Ponadto, jak wskazuje Izba Odwotawcza, zadna z pozostalych informacji zawartych w aktach sprawy
nie pozwala na ustalenie, ze wizerunek ogoélnie towarzyszacy towarom i uslugom oznaczonym
zgloszonym znakiem towarowym jest negatywny. Nie ma tez, co podkresla OHIM w odpowiedzi na
pozew, przeciwstawnos$ci miedzy charakterem lub sposobem uzywania herbaty a towarami lub
ustugami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym, ktére moglyby sprawi¢, ze wizerunek
wczesniejszych  znakéw towarowych zostanie splamiony przez uzywanie zgloszonego znaku
towarowego (zob. podobnie ww. w pkt 110 wyrok CAMELO, EU:T:2008:22, pkt 62).

W pozostalym zakresie, jesli wzia¢ pod uwage to, co zostalo wskazane w pkt 111 powyzej, unikalny
zwigzek laczacy region geograficzny Darjeeling z kategoria towaréw, do ktérych odnosza sie
wczesniejsze znaki towarowe, oraz brak takiego zwiazku miedzy towarami i ustugami oznaczonymi
zgloszonym znakiem towarowym a wspomnianym regionem, wzmacniaja hipotetyczny charakter
prawdopodobienistwa zmniejszenia atrakcyjnosci wezesniejszych znakéw towarowych.

Powyzszych stwierdzen nie podwaza argument skarzace] dotyczacy przedstawienia graficznego liter ,j”
i ,i” w zgloszonym znaku. Nawet gdyby przyja¢, ze widniejace nad tymi literami kropki faktycznie
przypominaja liScie, i to wrecz liscie herbaty, a takze, ze odbiorcy moga dostrzec zwigzek miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami, to zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 96 powyzej éw
zwigzek, sam w sobie, nie jest wystarczajacy dla stwierdzenia istnienia jednego z zagrozen, o ktérych
mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, iz nie istnieje
prawdopodobienistwo, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie dziatalo na szkode renomy
wczesniejszych znakéw towarowych, nawet jesli zatozy¢ — wychodzac z hipotetycznego zalozenia, na
ktérym opiera si¢ zaskarzona decyzja — Ze renoma ta jest wyjatkowa.

— W przedmiocie czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszych znakéw towarowych

Pojecie ,czerpania nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego”,
okreslane réwniez jako ,pasozytnictwo” i ,free-riding”, odnosi si¢ nie tyle do szkody poniesionej przez
znak towarowy, lecz do korzysci czerpanej przez osobe trzecig z uzywania identycznego lub podobnego
oznaczenia. Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki przypisaniu wizerunku znaku
towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym
oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego (zob.
analogicznie ww. w pkt 99 wyrok L’Oréal i in., EU:C:2009:378, pkt 41). Nienalezny charakter korzysci
czerpanych w takich okoliczno$ciach wynikatby z wykorzystania, bez zadnej rekompensaty finansowej
i bez koniecznosci poniesienia zadnych nakladéw wlasnych, wysitku handlowego wlozonego przez
wlasciciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku tego znaku (zob. ww. w pkt 87
wyrok ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Zgodnie z przytoczonym orzecznictwem i w odrdznieniu od prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, prawdopodobienistwo, ze
uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny pozwoli na czerpanie
nienaleznej korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego,
wystepuje bowiem woéwczas, gdy konsument, niekoniecznie mylac sie co do pochodzenia towaréw
i uslug oznaczonych kolidujagcymi ze soba znakami, uzna towary lub uslugi zglaszajacego za
szczegblnie atrakcyjne z tego tylko wzgledu, ze sa oznaczone znakiem towarowym identycznym
z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnym. Powyzsze wymagatoby dowodu na
skojarzenie zgloszonego znaku towarowego =z pozytywnymi wlasciwosciami wcze$niejszego
identycznego lub podobnego znaku towarowego, ktére moglyby stanowi¢ zZrédlo oczywistego
wykorzystania lub pasozytnictwa zgloszonego znaku towarowego (zob. ww. w pkt 110 wyrok
CAMELO, EU:T:2008:22, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo).

W celu ustalenia, czy uzywanie spornego oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego, nalezy dokonad
calosciowej oceny, ktora bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie w okolicznosciach
danej sprawy, wsréd ktérych mozemy wyrézni¢ miedzy innymi intensywno$¢ renomy i stopien
charakteru odrézniajacego znaku towarowego, stopienn podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami oraz charakter danych towaréw lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopienn pokrewnosci.
Wreszcie, co sie tyczy intensywno$ci renomy i stopnia charakteru odrézniajacego znaku towarowego,
Trybunatl orzekl juz w przeszlosci, ze im bardziej odrézniajacy bedzie ten znak i im wigksza renoma,
ktéra sie on cieszy, tym latwiej bedzie przyja¢ istnienie naruszenia (zob. ww. w pkt 62 wyrok
Specsavers International Healthcare i in., EU:C:2013:497, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).
Z orzecznictwa wynika réwniez, ze im szybciej i silniej oznaczenie przywoluje na mysl znak towarowy,
tym wieksze prawdopodobienistwo, ze aktualne i przyszle uzywanie oznaczenia bedzie skutkowad
czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku towarowego (zob.
ww. w pkt 68 wyrok GRUPO BIMBO, EU:T:2012:696, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo; ww.
w pkt 87 wyrok ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza wykluczylta prawdopodobienistwo czerpania przez zgloszony
znak towarowy nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych. Stwierdzita ona, Ze zwazywszy na calkowity brak podobienistwa towaréw i uslug
oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami, konsumenci nie beda oczekiwali jakichkolwiek
powigzan miedzy producentami herbaty a spélka zglaszajacego, ktéra oferuje odziez i powigzane
ustugi. Izba Odwolawcza wywiodla z tego, ze skarzaca nie wykazala, na czym mialaby polega¢ korzysé
dla znaku towarowego z branzy odziezowej wynikajaca ze skojarzenia go z renomowanym znakiem
towarowym odnoszacym si¢ do herbaty wysokiej jako$ci, skoro w branzy odziezowej wizerunek
luksusu zalezy od warunkéw i czynnikéw innych niz te obowigzujace w sektorze herbaty. Powyzsze
odnosi sie wreszcie do oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym uslug nalezacych do klas 35
i 38, ktdre nie byly, zgodnie z zaskarzona decyzja, oferowane konkretnie w zwiazku z odzieza.

Skarzaca wskazuje na przeniesienie wizerunku zwiazanego z oznaczeniem geograficznym Darjeeling na
interesy handlowe interwenienta, ktéry bedzie korzystal z atrakcyjnos$ci tego oznaczenia
i wczesniejszych znakéw wspdlnych, z ich renomy i prestizu, a takze z promieniujacego wizerunku
znaku towarowego DARJEELING.

Skarzaca twierdzi ponadto, ze brak jest uzasadnienia dla uzywania przez interwenienta oznaczenia
geograficznego ,Darjeeling” w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére nie pochodza z regionu
Darjeeling i nie maja zadnego zwigzku ze wspomnianym regionem. Uwaza ona wreszcie, ze jedynym
powodem, dla ktérego francuska spétka taka jak interwenient wybrala indyjska nazwe taka jak
Darjeeling, jest to, ze nazwa ta jest stawna i cieszy si¢ renoma w Unii.
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OHIM utrzymuje, ze skarzaca nie moze dowodzié, ze wobec renomy wcze$niejszych oznaczen i duzego
podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen prawdopodobieristwo czerpania nienaleznej korzysci
wynika automatycznie z faktu uzywania zgloszonego znaku towarowego. OHIM twierdzi, ze skarzaca
ani nie przedstawila argumentéw, ktére moglyby wyjasni¢, w jaki sposéb wizerunek wczesniejszego
znaku towarowego moglby zosta¢ przeniesiony na zakwestionowany znak towarowy, ani nie wskazala
szczegdlnych pozytywnych wlasciwosci kojarzonych ze znakiem wcze$niejszym.

OHIM podnosi ponadto, Zze w niniejszej sprawie nie mozna przewidzie¢ owego przypisania wizerunku,
poniewaz z powodu ogromnych réznic wystepujacych miedzy towarami i ustugami oznaczonymi
kolidujacymi ze soba oznaczeniami konsumenci nie beda oczekiwali jakichkolwiek powiazan miedzy
producentami herbaty a interwenientem, tym bardziej ze luksus jest postrzegany w inny sposéb
w dwdch rozpatrywanych tu sektorach handlu, a mianowicie w branzy odziezowej i w sektorze

herbaty.

Wreszcie OHIM stwierdza, ze argument skarzacej dotyczacy domniemanego zamiaru interwenienta,
aby wykorzysta¢ renome wczes$niejszego znaku towarowego, niczego nie dowodzi, poniewaz uzywanie
przez interwenienta elementu stownego ,darjeeling”, ktéry stanowi nazwe geograficzna, jest co do
zasady dopuszczalne.

Ze swej strony interwenient twierdzi w istocie, ze Izba Odwolawcza prawidlowo oparfa swoje
rozumowanie dotyczace braku duzego prawdopodobieristwa czerpania nienaleznej korzysci z renomy
lub z charakteru odrézniajacego chocby jednego z wcze$niejszych znakéw towarowych na ogromnych
réznicach pomiedzy towarami i uslugami rozpatrywanymi w niniejszej sprawie oraz ze zadna
z przestanek z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest spetniona.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze — jak przypomniano w pkt 123 powyzej — z utrwalonego orzecznictwa
wynika, iz pojecie czerpania nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku
towarowego obejmuje miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki przypisaniu wizerunku znaku
towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym zgloszonym znakiem
towarowym mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego.

Ponadto zgodnie z orzecznictwem mozliwe jest, zwlaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku
cieszacym sie wyjatkowo duza renoma, ze prawdopodobienistwo zaistnienia w przyszlosci majacego nie
tylko hipotetyczny charakter ryzyka czerpania nienaleznej korzysci przez zgloszony znak moze by¢ na
tyle oczywiste, iz wnoszacy sprzeciw nie bedzie musial wskazywaé zadnych innych okolicznos$ci
faktycznych ani tez przedstawia¢ w tym zakresie stosownych dowodéw. Nie jest zatem wykluczone, ze
wyjatkowo duza renoma moze juz sama stanowi¢ okazjonalnie przestanke zaistnienia w przyszlosci
majacego charakter nie tylko hipotetyczny ryzyka czerpania nienaleznej korzysci przez zgloszony znak
towarowy jako taki w zwigzku z uzywaniem go w odniesieniu do towaréw i uslug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zostal zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy (zob. ww. w pkt 68
wyrok GRUPO BIMBO, EU:T:2012:696, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie skarzaca poprzestala na wskazaniu bezposredniego zwiazku, jaki odbiorcy
dostrzega miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami ze wzgledu na renome herbaty Darjeeling, ktéra
odzwierciedla sie w jej znaku towarowym, a przynajmniej w jej stownym znaku towarowym.

Nalezy stwierdzi¢, ze cechy zwykle kojarzone z renomowanym znakiem towarowym odnoszacym sie do
herbaty nie moga zosta¢ uznane same w sobie za mogace przynie$¢ korzys¢ znakowi towarowemu, pod
ktérym sa sprzedawane towary lub ustugi takie jak okreslone zgloszonym znakiem towarowym, tym
bardziej ze towary i ustugi, o ktérych tu mowa, nie beda raczej konsumowane ani uzywane razem
(zob. analogicznie ww. w pkt 110 wyrok CAMELO, EU:T:2008:22, pkt 66).
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Nalezy w tym wzgledzie przypomnieé, ze zgodnie z tym, co zostalo juz przedstawione powyzej (zob.
pkt 80-85, 92, 93 powyzej), Izba Odwolawcza oparla sie przy dalszym przeprowadzeniu analizy do
celéw zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 na dwoéch hipotetycznych zalozeniach,
w mysl ktérych, po pierwsze, wczesniejsze znaki towarowe ciesza si¢ wyjatkowa renoma i po drugie,
miedzy kolidujacymi ze soba znakami moze zosta¢ ustanowiony zwigzek. Co sie tyczy bardziej
szczegétowo intensywnosci renomy wcze$niejszych znakéw towarowych, zaskarzona decyzja opiera sie
na hipotetycznym zalozeniu, ze wszystkie twierdzenia skarzacej zostaly dowiedzione. Zgodnie z tymi
twierdzeniami, ktdére skarzaca podtrzymuje zasadniczo przed Sadem, herbata Darjeeling, ktérej renoma
odzwierciedla sie we wczesniejszych znakach towarowych, jest rozpoznawana jako wyrafinowana
herbata o niepowtarzalnej i wyjatkowej jakosci.

Tymczasem z orzecznictwa przywolanego w pkt 66 i 125 powyzej mozna wywie$é¢, ze w zakresie,
w jakim na gruncie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 do celéw stosowania tego przepisu nie
jest wymagane podobienstwo towaréw i uslug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami,
stwierdzenie, Ze miedzy oznaczonymi towarami i uslugami istnieja ogromne réznice i ze konsumenci
nie beda oczekiwali jakichkolwiek powiazan miedzy producentami herbaty a spétka zglaszajacego, nie
moze wystarczy¢ do wykluczenia prawdopodobienstwa czerpania korzysci z renomy wcze$niejszych
znakéw towarowych, ktéra to renoma zgodnie z hipotetycznym zalozeniem, na ktérym opiera sie
zaskarzona decyzja, jest wyjatkowej intensywnosci.

W przypadku gdy chodzi bowiem o wcze$niejszy znak towarowy o wyjatkowej renomie, nawet jezeli
towary i ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa bardzo rézne, nie jest wykluczone, ze
wlasciwy krag odbiorcéw zostanie skloniony do przypisania waloréw tego wczesniejszego znaku
towarowego towarom lub ustugom oznaczonym znakiem, o ktérego rejestracje sie wnosi (zob.
podobnie postanowienie z dnia 14 maja 2013 r., You-Q/OHIM, C-294/12 P, EU:C:2013:300, pkt 69).

W niniejszym przypadku z jednej strony walory zwigzane ze wspdlnym elementem kolidujacych ze
soba oznaczen, a mianowicie elementem slownym ,darjeeling”, ktéry przywoluje na mysl herbate
sprzedawana pod wczedniejszymi znakami towarowymi, wyjatkowo renomowanymi zgodnie
z hipotetycznym zalozeniem, na ktérym opiera sie zaskarzona decyzja, stanowia walory produktu
wyrafinowanego, ekskluzywnego, niepowtarzalnej jakosci. Z drugiej strony, majac na uwadze, ze
analiza Izby Odwotawczej jest oparta na hipotetycznym zalozeniu istnienia wyjatkowej renomy, mozna
dopusci¢ stwierdzenie, ze duza cze$¢ danego kregu odbiorcéw bedzie wiedziala, ze region o tej samej
nazwie, z ktérego pochodzi ten produkt, znajduje si¢ w Indiach. A zatem element stowny ,darjeeling”
moze przywolywaé na mysl egzotyke, jak réwniez sensualnos$¢ i tajemniczo$¢, powiazane w odczuciu
wlasciwego kregu odbiorcéw z przedstawieniem kraju orientalnego.

Nalezy zauwazy¢, ze powyzszy wniosek nie stoi w sprzecznosci ze stwierdzeniem dotyczacym dzialania
na szkode charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych (zob. pkt 111 powyzej). O ile
w przypadku prawdopodobienstwa dzialania na szkode charakteru odrézniajacego wczes$niejszych
znakéw towarowych wlasciwy krag odbiorcéw, a mianowicie — jak zostalo to sprecyzowane w pkt 95
powyzej — odbiorcy, do ktérych skierowane sa wczesniejsze znaki towarowe, nie dostrzega zadnego
zwiazku miedzy towarami i ustugami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym a Darjeeling jako
regionem w Indiach, o tyle nic nie stoi na przeszkodzie, by odbiorcy, do ktérych kierowany jest
zgloszony znak towarowy, mogli zosta¢ zwabieni dzieki przypisaniu zgloszonemu znakowi
towarowemu waloréw i pozytywnych wiasciwosci zwiazanych ze wspomnianym regionem.

Zwazywszy na powyzsze, a w szczegélnosci na fakt, ze hipotetyczne zalozenie, na ktérym opiera sie
zaskarzona decyzja, odnosi si¢ do renomy o wyjatkowej intensywnosci, pozytywne wlasciwosci
przywolywane przez element slowny ,darjeeling”, wspélny kolidujacym ze soba oznaczeniom, moga
zosta¢ przypisane niektérym towarom i ustugom okreslonym zgloszonym znakiem towarowym,
a w konsekwencji zwigkszy¢ atrakcyjnos¢ tego ostatniego.
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Co sie tyczy bowiem oznaczonych towaréw nalezacych do klasy 25, zgloszony znak towarowy moze
korzysta¢ z pozytywnych wtasciwosci kojarzonych z wcze$niejszymi znakami towarowymi, a dokfadniej
z wizerunkiem wyrafinowania czy tez egzotycznej sensualnosci kojarzacej sie z elementem stownym
»darjeeling”. Prawdopodobienistwo czerpania nienaleznej korzysci nie moze zatem zosta¢ wykluczone
w niniejszym przypadku w odniesieniu do oznaczonych zgloszonym znakiem towaréw nalezacych do
klasy 25.

Powyzsze stwierdzenie jest aktualne takze w odniesieniu do oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym ustug sprzedazy detalicznej, nalezacych do klasy 35 i powigzanych z oznaczonymi tym
znakiem towarami nalezacymi do klasy 25, czyli do uslug detalicznej sprzedazy bielizny osobistej
damskiej i artykuléw bieliznianych damskich. To samo odnosi si¢ réwniez — zwazywszy na nature
towaréw, z ktédrymi sa one powiazane, i z przyczyn przedstawionych powyzej — do innych ustug
sprzedazy detalicznej oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym i nalezacych do klasy 35,
a mianowicie do ustug detalicznej sprzedazy perfum, wody toaletowej i kosmetykéw, bielizny domowej
i kapielowe;j.

Natomiast powyzsze stwierdzenie nie znajduje zastosowania w przypadku pozostalych ustug nalezacych
do klasy 35 ani wszystkich uslug nalezacych do klasy 38 i oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym. Powdd, dla ktérego uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego przysporzyloby
interwenientowi korzysci handlowej w przypadku uslug innych niz wymienione w poprzednim
punkcie, nie wynika bowiem w Zzaden sposéb z akt sprawy, a skarzaca nie przedstawila Zzadnej
szczegolnej okolicznos$ci mogacej dowodzi¢ takiej ewentualnej korzysci. Wobec tego dotyczace tej
kwestii ustalenie Izby Odwotawczej nalezy potwierdzic.

W rezultacie, zwazywszy, ze zaskarzona decyzja opiera sie na hipotetycznym zalozeniu istnienia
wyjatkowej renomy wczes$niejszych znakéw towarowych, nalezy stwierdzi¢ czesciowa niewazno$¢ tej
decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza wykluczyla zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, wylaczajac istnienie prawdopodobienistwa czerpania nienaleznej korzysci w zwiazku
z uzywaniem zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny w odniesieniu do wszystkich
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym towaréw nalezacych do klasy 25 i ustug sprzedazy
detalicznej z klasy 35.

W nastepstwie stwierdzenia tej cze$ciowej niewaznosci do Izby Odwotawczej naleze¢ bedzie ponowne
rozpatrzenie argumentdéw, ktdére skarzaca opiera w swym odwolaniu od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
na istnieniu prawdopodobienstwa czerpania nienaleznej korzysci w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009. W pierwszym rzedzie Izba Odwolawcza bedzie musiata sformulowaé
ostateczny wniosek co do istnienia renomy wcze$niejszych znakéw towarowych i — ewentualnie — co
do intensywnosci tej renomy.

Jezeli Izba Odwotawcza uzna, wbrew hipotetycznemu zalozeniu, na ktérym opiera si¢ zaskarzona
decyzja, ze renoma zadnego z wczes$niejszych znakéw towarowych nie zostala ostatecznie dowiedziona,
bedzie musiala wykluczy¢ zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ze wzgledu na
niespelnienie przestanek jego zastosowania i w calosci oddali¢ odwolanie skarzacej od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

Jezeli natomiast Izba Odwotawcza dojdzie do ostatecznego wniosku, ze w niniejszej sprawie
w odniesieniu do przynajmniej jednego z wczesniejszych znakéw towarowych dowiedziono renomy
o mniejszej intensywno$ci anizeli renoma wyjatkowa, ktéra stanowila hipotetyczne zalozenie, na
ktérym opiera sie zaskarzona decyzja, bedzie ona musiata zbada¢, czy w odczuciu odbiorcéw miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami moze zosta¢ ustanowiony zwiazek, i sformulowa¢ w tym wzgledzie
ostateczny wniosek. Gdyby w ramach tej analizy Izba Odwolawcza doszla do wniosku, ze taki zwiazek
nie moze zosta¢ ustanowiony, bedzie zmuszona wykluczy¢ zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz inna przestanka jego zastosowania nie zostanie spelniona. Jezeli z kolei Izba
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Odwotawcza uzna, ze taki zwiazek moze zostaé ustanowiony, musi ona przystapi¢ nastepnie do
zbadania, czy istnieje prawdopodobienstwo czerpania nienaleznej korzysci w zwigzku z uzywaniem
zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny.

Wreszcie, jezeli Izba Odwotawcza stwierdzi, ze w niniejszej sprawie faktycznie dowiedziono wyjatkowej
renomy przynajmniej jednego z wczesniejszych znakéw towarowych i odbiorcy moga dostrzec zwigzek
miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, bedzie ona zobowiazana zgodnie z niniejszym wyrokiem
stwierdzi¢, ze w odniesieniu do oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym towaréw nalezacych do
klasy 25 i ,ustug detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej i artykutéw bieliznianych damskich,
perfum, wody toaletowej i kosmetykéw, bielizny domowej i kapielowej”, nalezacych do klasy 35,
istnieje prawdopodobienistwo czerpania nienaleznej korzysci w zwiazku z uzywaniem zgloszonego
znaku bez uzasadnionej przyczyny, i rozpatrzy¢, do celéw rozstrzygniecia o zastosowaniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 w niniejszej sprawie, czy istnieje uzasadniona przyczyna tego uzywania.

Nalezy w tym wzgledzie przypomnie¢, ze poniewaz Izba Odwolawcza, po pierwsze, nie sformulowata
ostatecznego wniosku w przedmiocie renomy wcze$niejszych znakéw towarowych, po drugie, nie
sformulowata ostatecznego wniosku w przedmiocie istnienia w odczuciu odbiorcéw zwiazku miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami i po trzecie, btednie wykluczywszy istnienie prawdopodobienistwa
czerpania nienaleznej korzysci w zwigzku z uzywaniem zgloszonego znaku towarowego, nie zbadala,
czy istniala uzasadniona przyczyna tego uzywania w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, do zadan Sadu nie nalezy orzekanie w tych trzech kwestiach po raz pierwszy w ramach
kontroli zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji (zob. podobnie ww. w pkt 68 wyrok Master,
EU:T:2014:1062, pkt 92 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zwazywszy na ogol powyzszych uwag, nalezy uwzgledni¢ czesciowo zarzut drugi i stwierdzi¢
niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym
towaréw nalezacych do klasy 25 i ,uslug detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej i artykutow
bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykéw, bielizny domowej i kapielowej”
nalezacych do klasy 35, natomiast w pozostalym zakresie skarge oddalic.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem w razie czesciowego tylko uwzglednienia
zadan kazdej ze stron kazda z nich pokrywa wlasne koszty. W niniejszej sprawie zaréwno zadania
skarzacej, jak i OHIM i interwenienta nie zostaly w pelni uwzglednione. W konsekwencji nalezy
postanowi¢, ze kazda ze stron ponosi wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 17 wrze$nia 2013 r. (sprawa
R 1504/2012-2) w zakresie dotyczacym oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym
towarow nalezacych do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej Kklasyfikacji towaréow i uslug dla celow rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i ,,uslug detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej
i artykuléw bieliZznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykow, bielizny
domowe;j i kapielowej” nalezacych do klasy 35 w rozumieniu wspomnianego porozumienia.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Kazda ze stron pokrywa wlasne koszty.
Gratsias Kancheva Wetter
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 pazdziernika 2015 r.

Podpisy
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