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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (trzecia izba)

z dnia 6 grudnia 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja miedzynarodowa
wskazujaca Unie Europejska — Graficzny znak towarowy Burlington — Wcze$niejsze stowne krajowe
znaki towarowe BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE — Wcze$niejsze graficzne, krajowy i unijny,
znaki towarowe BURLINGTON ARCADE - Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
[obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Uzywanie w obrocie handlowym
oznaczenia o zasiegu wiekszym niz lokalny — Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia 2017/1001) — Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego
lub renomy wczes$niejszych znakéw towarowych — Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
(obecnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001)

W sprawie T-120/16

Tulliallan Burlington Ltd, z siedziba w Saint-Hélier (Jersey), reprezentowana przez A. Norrisa,
barrister,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
M. Fischera, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

Burlington Fashion GmbH, z siedziba w Schmallenberg (Niemcy), reprezentowana przez adwokat
A. Parr,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 11 stycznia 2016 r.
(sprawa R 94/2014-4), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Tulliallan Burlington
a Burlington Fashion,

SAD (trzecia izba),

w sktadzie: S. Frimodt Nielsen, prezes, L.S. Forrester i E. Perillo (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 22 marca 2016 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
10 czerwca 2016 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
13 czerwca 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 kwietnia 2017 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 12 listopada 2009 r. interwenient, Burlington Fashion GmbH, zlozyl w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) wniosek o udzielenie ochrony dla rejestracji
miedzynarodowej wskazujacej Unie Europejska nr 1017273, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78, s. 1), ze zmianami [zastagpionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017,
L 154, s. 1)]. Rejestracja, dla ktérej wystapiono o udzielenie ochrony, odnosi si¢ do przedstawionego
ponizej graficznego znaku towarowego:

< Burlington

Towary, dla ktérych wystapiono o udzielenie ochrony, naleza do klas 3, 14, 18 i 25 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas
nastepujacemu opisowi:

— klasa 3: ,mydla do celéw kosmetycznych, mydta do tkanin, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne,
preparaty do czyszczenia, pielegnowania i upiekszania skory, skory glowy i wloséw; srodki toaletowe
nalezace do tej klasy, dezodoranty do uzytku osobistego, preparaty do stosowania przed goleniem
i preparaty do stosowania po goleniu”;

— klasa 14: ,bizuteria i wyroby jubilerskie, zegarki”;

— klasa 18: ,skora i imitacje skory, a mianowicie walizki, torby (nalezace do tej klasy), niewielkie
artykuly ze skory (nalezace do tej klasy), w szczegdlnosci portmonetki, portfele, etui na klucze;

parasole i ostony przeciwsloneczne w formie parasoli”;

— klasa 25: ,,obuwie codzienne, odziez, nakrycia glowy, paski”.
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W dniu 16 sierpnia 2010 r. skarzaca, Tulliallan Burlington Ltd, wniosta sprzeciw na podstawie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporzadzenia 2017/1001) wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klas 3, 14 i 18. Jest ona wlascicielem galerii handlowej
»Burlington Arcade” w centrum Londynu (Zjednoczone Kroélestwo).

Sprzeciw zostal w szczegdlnosci oparty na nastepujacych wczesniejszych prawach i znakach
towarowych:

— stownym znaku towarowym BURLINGTON, zarejestrowanym w Zjednoczonym Krolestwie pod
nr 2314342 w dniu 5 grudnia 2003 r., ktérego rejestracje prawidlowo przedluzono w dniu
29 pazdziernika 2012 r., oznaczajacym uslugi nalezace do klas 35 i 36 i odpowiadajace, dla kazdej
z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,wynajmowanie i leasingowanie przestrzeni reklamowej; organizowanie wystaw dla
celéow handlowych lub reklamowych; organizowanie targéw handlowych; ustugi reklamowe
i promocyjne oraz odpowiadajace im uslugi informacyjne; grupowanie, na rachunek oséb
trzecich, réznych towaréw umozliwiajace klientom ujrzenie i nabycie ich na dogodnych
warunkach w sieci sklepéw niewyspecjalizowanej sprzedazy detalicznej”;

— klasa 36: ,wynajem sklepéw i biur; leasing nieruchomosci lub zarzadzanie nimi; leasing
budynkéw lub przestrzeni w budynkach; zarzadzanie nieruchomosciami; ustugi informacyjne
dotyczace wynajmu sklepdw i biur; ustugi w zakresie nieruchomosci; inwestycje kapitatowe,
fundusze inwestycyjne wzajemne”;

— slownym znaku towarowym BURLINGTON ARCADE, zarejestrowanym w Zjednoczonym
Krolestwie pod nr 2314343 w dniu 7 listopada 2003 r., ktérego rejestracje prawidlowo przedtuzono
w dniu 29 pazdziernika 2012 r., oznaczajacym ustugi nalezace do klas 35, 36 i 41 i odpowiadajace,
dla tej ostatniej klasy, nastepujacemu opisowi: ,ustugi rozrywkowe; organizowanie zawodoéw;
organizowanie wystaw; udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji; wystawianie spektakli na zywo;
udostepnianie obiektéw i sprzetu sportowego; przekaz muzyki na zywo i dostarczanie rozrywki na
zywo; udostepnianie sprzetu i obiektéw dla wystepdw muzycznych na zZywo; zapewnianie rozrywki
na zywo; wystepy muzyczne na zywo; uslugi w formie wystepdw muzycznych na zywo;
organizowanie wystepow na zywo”:

— graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Krdlestwie pod nr 2330341
w dniu 7 listopada 2003 r., ktérego rejestracje prawidlowo przediuzono w dniu 25 kwietnia
2013 r., oznaczajacym ustugi nalezace do klas 35, 36 i 41, ukazanym ponizej:

BURLINGTON
ARCADE

— graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym pod nr 3618857 w dniu 16 pazdziernika
2006 r. i ograniczonym, w nastepstwie postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku
nr 8715 C, do ustug nalezacych do klas 35, 36 i 41 i odpowiadajacych, dla kazdej z tych Kklas,
nastepujacemu opisowi: ,ustugi reklamowe i promocyjne oraz odpowiadajace im ustugi
informacyjne; grupowanie, na rachunek oséb trzecich, réznych towaréw, umozliwiajace klientom
ujrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepéw niewyspecjalizowanej sprzedazy
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detalicznej” (klasa 35); ,wynajem sklepéw; leasing nieruchomosci lub zarzadzanie nimi; leasing
budynkéw lub przestrzeni w budynkach; ustugi zarzadzania nieruchomos$ciami; ustugi informacyjne
dotyczace wynajmu sklepow” (klasa 36); ,uslugi rozrywkowe; §wiadczenie ustug rozrywkowych na
zywo” (klasa 41), ukazanym ponizej:

BURLINGTON
ARCADE

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b)
i wart. 8 ust. 4 i 5 rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 i 5
rozporzadzenia 2017/1001].

W dniu 22 listopada 2013 r. Wydzial Sprzeciwéw, po rozpatrzeniu sprzeciwu skarzacej opartego na
graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym pod nr 3618857, uwzglednil wspomniany
sprzeciw dla towaréw nalezacych do klas 3, 14 i 18, obcigzajac w konsekwencji interwenienta kosztami
postepowania.

W dniu 2 stycznia 2014 r. interwenient wnidst do EUIPO, na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 66-71 rozporzadzenia 2017/1001), odwotanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 11 stycznia 2016 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza
EUIPO uchylifa decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i obcigzyta skarzaca kosztami postepowania w sprawie
sprzeciwu i postepowania odwolawczego.

W zaskarzonej decyzji [zba Odwotawcza, po pierwsze, stwierdzita, ze — co sie tyczy stosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 - renome wcze$niejszych znakéw towarowych wykazano
w odniesieniu do istotnego terytorium dla uslug nalezacych do klas 35 i 36, jednakze z wyjatkiem
ustugi ,grupowania, na rachunek oséb trzecich, réznych towaréw umozliwiajacego klientom I[...]
nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepéw niewyspecjalizowanej sprzedazy detalicznej”,
nalezacej do klasy 35. Po drugie, co si¢ tyczy podstawy wskazanej w art. 8 ust. 4 wspomnianego
rozporzadzenia, stwierdzila ona w istocie, ze skarzaca nie wykazala, iz przestanki niezbedne dla
wykazania wprowadzajacego w blad przedstawienia i szkody wyrzadzonej w odniesieniu do
docelowego kregu odbiorcéow zostaly w niniejszym wypadku spelnione. Po trzecie, co si¢ tyczy art. 8
ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, stwierdzita ona w istocie, ze rozpatrywane towary i uslugi
sa odmienne i ze wykluczone jest wszelkie prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, niezaleznie
zreszta od podobienistwa rozpatrywanych znakéw towarowych.

Zgdania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;
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— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty, dotyczace w istocie, zarzut pierwszy — naruszenia
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, wadliwo$ci proceduralnej i naruszenia przepiséw
postepowania, zarzut drugi — naruszenia obowiazku uzasadnienia, naruszenia prawa do bycia
wystuchanym i naruszenia art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporzadzenia, i zarzut trzeci — naruszenia
art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

W pierwszej kolejnosci skarzaca zarzuca w istocie Izbie Odwotawczej popelnienie btedu przy wyktadni
dotyczacej czesci ustug nalezacych do klasy 35, co do ktérych nie wykazano renomy wczes$niejszych
znakéw towarowych. W drugiej kolejnosci skarzaca podnosi, ze wspomniana Izba Odwolawcza
popelnita btad przy definiowaniu ustug nalezacych do klas 35 i 36. W trzeciej kolejnosci skarzaca
podnosi naruszenie przepisow postepowania przez Izbe Odwotawcza.

Na poparcie pierwszego zarzutu szczegdltowego skarzaca podnosi, ze nalezaca do klasy 35 ustuga
»grupowania, na rachunek oséb trzecich, réznych towaréw, umozliwiajacego klientom ujrzenie
i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepéw niewyspecjalizowanej sprzedazy detalicznej”,
oznacza takze uslugi $wiadczone przez ,galerie handlowe” w indywidualnych sklepach — a nie jedynie
ustuge ,sprzedazy detalicznej”. Zdaniem skarzacej taki sposéb wykladni znajduje w szczegélnosci
potwierdzenie ze wzgledu na uzycie w opisie wspomnianej klasy wyrazenia ,w sieci sklepdw sprzedazy
detalicznej”, co wykazuje zdaniem skarzacej, iz wbrew temu, co twierdzi Izba Odwotawcza, ustugi
galerii handlowej odpowiadaja grupowaniu réznych towaréw w celu sprzedazy raczej w ,sieci sklepéw”
niz wylacznie w indywidualnych sklepach sprzedazy detalicznej.

Ponadto w tym wzgledzie Izba Odwolawcza nie dokonala prawidiowej wyktadni wyroku z dnia 7 lipca
2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, zwanego dalej ,wyrokiem Praktiker”,
EU:C:2005:425). Zdaniem skarzacej Trybunal przyjal bowiem w tym wyroku szeroka wykladnie pojecia
sprzedazy detalicznej, obejmujac nim nawet ustugi $wiadczone przez galeri¢ handlowa.

Wreszcie, skarzaca twierdzi, ze zaskarzona decyzja jest réwniez dotknieta wadliwoscia proceduralna
w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza stwierdzila, ze jedynie interwenient przedstawil uwagi, podczas
gdy ona takze przedstawita uwagi w dniu 12 listopada 2015 r.

Na poparcie drugiego zarzutu szczegdélowego skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwotawcza
przeprowadzila rygorystyczna wykladnie pojecia ustug nalezacych do klas 35 i 36, stwierdzajac, ze
w mniemaniu odbiorcéw nie istnieje zaden zwigzek miedzy rozpatrywanymi ustugami i towarami,
poniewaz wéréd konsumentéw towarédw i uslug nalezacych do klas 35 i 36 znajduja sie takze
konsumenci konicowi towaréw sprzedawanych w sklepach.
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Wreszcie, na poparcie trzeciego zarzutu szczegbélowego skarzaca wskazuje, ze Izba Odwolawcza
naruszyla przepisy postepowania, stwierdzajac, ze skarzaca nie przedstawita argumentu wykazujacego,
iz uzywanie zgloszonego znaku towarowego skutkuje czerpaniem nienaleznej korzysci
z wczedniejszego znaku towarowego lub wyrzadza mu szkode.

EUIPO i interwenient wnosza o oddalenie niniejszego zarzutu.

Co sie tyczy dwdch pierwszych zarzutéw szczegélowych podnoszonych przez skarzaca, nalezy
przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym lub podobny do niego
i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy
znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczes$niejszego unijnego znaku towarowego, cieszy sie on
renoma w Unii Europejskiej i jezeli uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej
przyczyny powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub z renomy
wczesniejszego znaku towarowego badz tez dzialaloby na ich szkode. Przestanki te musza wystapic
facznie, czyli niewystapienie chocby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyrok
z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 34].

Co sie tyczy w szczegélnosci przestanki dotyczacej identycznos$ci z wezesniejszym znakiem towarowym
lub podobienistwa do niego, nalezy przypomnie¢ w odniesieniu do podobienistwa kolidujacych ze soba
oznaczen, ze zgodnie z orzecznictwem ocena podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
konceptualnego danych oznaczen powinna opiera¢ sie na wywieranym przez te oznaczenia
calo$ciowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych
[zob. wyrok z dnia 9 marca 2012 r., Ella Valley Vineyards/fOHIM - HFP (ELLA VALLEY
VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto dwa znaki towarowe sa podobne, gdy z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw sa one
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [zob. wyrok z dnia
14 kwietnia 2011 r., Lancome/OHIM - Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08,
EU:T:2011:182, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo]. Na przyklad na plaszczyznie konceptualnej
oznaczenia sa wzajemnie dos$¢ bliskie, jesli przywoluja w szczegélnosci te sama idee handlowa [zob.
podobnie wyrok z dnia 27 pazdziernika 2016 r., Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties
(SPA VILLAGE), T-625/15, niepublikowany, EU:T:2016:631, pkt 35].

Wreszcie, skoro art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga, by istniejace podobienstwo byto
w stanie sprawi¢, ze zainteresowany krag odbiorcéw nie tyle pomyli kolidujace ze soba oznaczenis, ile
je skojarzy, czyli dostrzeze miedzy nimi zwiazek, to nalezy z tego wywie$¢, ze przewidziana przez ten
przepis ochrona, z jakiej korzystaja renomowane znaki towarowe, moze zostaé zastosowana, nawet
jesli kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja nizszy stopien podobienstwa (wyrok z dnia 10 grudnia
2015 r., El Corte Inglés/OHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, pkt 42).

W niniejszym wypadku przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze zawarta w pkt 21-24 zaskarzonej
decyzji ocena Izby Odwolawczej — zreszta niekwestionowana przez skarzaca — zgodnie z ktéra
kolidujace ze soba oznaczenia sa $rednio podobne ze wzgledu na ich wspélny element stowny,
a mianowicie termin ,burlington”, powinna zosta¢ potwierdzona.

Nastepnie spo$réd pozostalych przestanek ochrony okre§lonych w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, na ktérych skarzaca oparfa zarzut pierwszy, nalezy takze uwzgledni¢ przestanke
dotyczaca renomy znakéw towarowych i wczesniejszych praw, a takze ich ewentualnej ochrony.

W tym wzgledzie nalezy wskaza¢, ze wobec braku okre$lenia przez europejskiego prawodawce definicji
prawnej pojecia renomy sad Unii uwaza, ze aby spelni¢ te przestanke, wczesniejszy znak towarowy
powinien by¢ znany znacznej cze$ci odbiorcéw potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim
towarami lub ustugami [zob. podobnie wyroki: z dnia 6 lutego 2007 r., Aktieselskabet af 21. november
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2001/OHIM - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, pkt 48; z dnia 2 paZdziernika
2015 r., The Tea Board/OHIM - Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, niepublikowany,
EU:T:2015:740, pkt 74].

Ponadto z akt sprawy wynika, Ze wczeéniejsze znaki towarowe skarzacej, ktérymi oznaczono uslugi
nalezace do klas 35 i 36, sa znane znacznej czeéci odbiorcéw na istotnym rynku jako nazwa bardzo
znanej w Zjednoczonym Kroélestwie galerii handlowej, znajdujacej sie¢ w centrum Londynu i w ktérej
pomieszczeniach znajduja sie luksusowe butiki. Poniewaz owa renoma wczesniejszych znakéw
towarowych skarzacej nie jest kwestionowana przez strony, kwestia powstajaca w niniejszym wypadku
jest ostatecznie to, czy wspomniana renoma faktycznie odpowiada uslugom nalezacym do klasy 35, dla
ktorych zarejestrowano wcze$niejsze znaki towarowe, tak aby skarzaca mogla zgodnie z prawem
skorzysta¢ z ochrony wynikajacej z rozpatrywanej renomy.

Zdaniem Izby Odwotawczej, co sie tyczy ustugi sprzedazy detalicznej nalezacej do klasy 35, renoma
wczesniejszych znakéw towarowych skarzacej nie zostala wykazana.

Nie mozna jednak przychyli¢ sie do tego wniosku Izby Odwotawczej.

Przede wszystkim nalezy wskazaé, ze w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425), w pkt 34 Trybunal orzekl, ze ,celem handlu detalicznego jest sprzedaz towaréw
konsumentom” oraz ze ,[h]andel ten obejmuje, poza czynnoscia prawna w postaci sprzedazy, wszelkie
dzialania podejmowane przez przedsigbiorce w celu zachecenia do zakupu”, i ze ,[d]zialania te polegaja
w szczeg6lnosci na wyselekcjonowaniu asortymentu towaréw oferowanych do sprzedazy oraz
zaproponowaniu réznych $wiadczen, majacych na celu sklonienie konsumenta do zawarcia umowy
sprzedazy z zainteresowanym kupcem, a nie z jego konkurentem”.

Ponadto Sad uscislit takze, ze dokonana przez Trybunal wykladnia kwestii, czy handel detaliczny
towarami stanowi ustluge w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), wspomniana w pkt 30 powyzej, ,nie moze jednak
stanowi¢ wyczerpujacej, majacej zasieg ogdlny definicji pojecia ustugi handlu detalicznego” [wyrok
z dnia 26 czerwca 2014 r., Basic/OHIM — Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, pkt 55].

A zatem wbrew temu, co twierdzi EUIPO w niniejszej sprawie, wykladnia dokonana przez Trybunat
w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), nie umozliwia
stwierdzenia, ze galerie handlowe lub centra handlowe sa co do zasady wylaczone z zakresu
stosowania pojecia ustugi sprzedazy detalicznej okreslonej w klasie 35.

Przeprowadzona przez Trybunal w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425), wykladnia stoi zreszta na przeszkodzie réwniez podnoszonej przez EUIPO tezie,
zgodnie z ktoéra ustugi galerii handlowej sa zasadniczo ograniczone do ustug wynajmu nieruchomosci
i zarzadzania nimi i Zze w konsekwencji klienci, do ktérych skierowane sa te ustugi, sa gléwnie
osobami zainteresowanymi wynajmem sklepéw lub biur znajdujacych sie we wspomnianej galerii.
Wskazane we wspomnianym punkcie pojecie ,réznych $wiadczen” nie moze bowiem nie obejmowac
takze uslug zorganizowanych przez galerie handlowa w celu zachowania wszelkiej atrakcyjnosci
i praktycznych korzysci zwigzanych z takim o$rodkiem handlu, zgodnie z samym brzmieniem klasy 35,
poniewaz celem jest umozliwienie klientom zainteresowanym réznymi towarami ,ujrzenia i nabycia ich
na dogodnych warunkach w sieci sklepéw”, a zatem zwiekszenie w tym miejscu naplywu klientéw
zainteresowanych nabyciem wspomnianych towaréw, a nie to, by — jak wskazal Trybunal we
wspomnianym wyroku — towary te byly nabywane u ,innego konkurenta” nieposiadajacego sklepu
w danej galerii handlowe;j.
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Nalezy zatem stwierdzi¢, ze — majac na wzgledzie brzmienie klasy 35 — pojecie uslugi sprzedazy
detalicznej interpretowane przez Trybunal w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker
(C-418/02, EU:C:2005:425), obejmuje takze ustugi sprzedazy swiadczone przez galerie handlowa.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy zatem stwierdzi¢, ze przyjeta w niniejszym wypadku przez Izbe
Odwotawcza rygorystyczna wykladnia pojecia sprzedazy detalicznej jest bledna, a skarzaca moze
w konsekwencji powola¢ si¢ na ochrone renomy wcze$niejszych znakéw towarowych dla uslug
nalezacych do klasy 35.

Ponadto w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzila, ze migedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nie ma zwigzku i ze skarzaca nie wykazala, iz uzywanie zgloszonego znaku towarowego
moze skutkowa¢ czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszych znakéw towarowych lub tez moze wyrzadzic¢ im szkode.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze aby skorzysta¢ z ochrony okreslonej w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego powinien takze zgodnie
z brzmieniem tego przepisu wykaza¢ — zgodnie z przestankami wspomnianymi w pkt 20 powyzej — ze
uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego skutkuje czerpaniem nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego lub ze wyrzadza
im szkode (zob. podobnie wyrok z dnia 22 marca 2007 r., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 34).

Co wiecej, nalezy przypomnie¢, ze istnienie czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego
lub renomy wczes$niejszego znaku towarowego nalezy ocenia¢ w odniesieniu do przecigtnego
konsumenta danych towaréw lub wustlug oznaczonych znakiem towarowym, jako wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie rozsadnego konsumenta (zob. podobnie wyrok z dnia 12 marca
2009 r., Antartica/OHIM, C-320/07 P, niepublikowany, EU:C:2009:146, pkt 46—48). Co za$ tyczy sie
towarow masowej konsumpcji, takich jak mydla, srodki toaletowe, artykuly skoérzane i pozostate
podobne artykutly, wlasciwym kregiem odbiorcéw jest w niniejszym wypadku szeroki krag odbiorcéw
skladajacy sie wlasnie z przecietnych konsumentéw.

Nalezy takze przypomnie¢, ze aby skorzysta¢ z ochrony okreslonej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego nie musi wykazywaé istnienia faktycznego
i aktualnego naruszenia prawa do znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu.
W przypadku gdy mozna przewidzie¢, ze takie naruszenie bedzie skutkiem sposobu uzywania
pdzniejszego znaku towarowego, na jaki wiasciciel tego znaku moze by¢ sklonny sie zdecydowad,
wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego nie mozna bowiem zobowigza¢ do oczekiwania na
faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby moéc zakaza¢ wspomnianego uzywania. Wtasciciel
wczesniejszego znaku towarowego powinien jednak przedstawi¢ okolicznosci wskazujace na duze
prawdopodobienistwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci (wyrok z dnia 10 maja 2012 r.,
Rubinstein i L’'Oréal/OHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, pkt 93).

A zatem w celu ustalenia, czy uzywanie spornego oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego, nalezy dokonad
calosciowej oceny, ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie w okoliczno$ciach
danej sprawy, wsréd ktérych mozemy wyrézni¢ miedzy innymi intensywno$¢ renomy i stopien
charakteru odrézniajacego znaku towarowego, stopien podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi oraz charakter danych towaréw lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopien
pokrewnosci (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 42).

W szczegdlnosci, co sie tyczy intensywnosci renomy i stopnia charakteru odrézniajacego znaku
towarowego, Trybunatl orzekl, ze im bardziej odrézniajacy bedzie ten znak i im wigksza jest renoma,
jaka sie on cieszy, tym tatwiej mozna przyjaé istnienie naruszenia. A zatem im bardziej bezposrednio
i silnie sporne oznaczenie przywoluje na mysl wczes$niejszy znak towarowy, tym wieksze
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prawdopodobienistwo, ze aktualne lub przyszle uzywanie oznaczenia bedzie skutkowal czerpaniem
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego (zob.
podobnie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 67—-69).

W tym kontekscie orzeczono takze, ze to wlasciciel wczes$niejszego znaku towarowego powinien
w danym wypadku wykaza¢, czy zachowanie rynkowe przecietnego konsumenta jego towaréw lub
ustug moze ulec zmianie ze wzgledu na uzywanie pdzniejszego znaku towarowego lub czy istnieje duze
prawdopodobieristwo, ze taka zmiana nastapi w przyszlosci (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 77, 81, pkt 6 sentencji).

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy zatem stwierdzi¢, ze w niniejszym wypadku skarzaca nie
przedstawita przed Izba Odwotawcza lub Sadem spéjnych okolicznosci pozwalajacych stwierdzi¢, ze
uzywanie zgloszonego znaku towarowego skutkuje czerpaniem nienaleznej korzys$ci z charakteru
odroézniajacego lub renomy wcze$niejszych znakéw towarowych.

Nawet jesli skarzaca podkresla ,prawie wyjatkowy” charakter wcze$niejszych znakéw towarowych oraz
ich ,znaczna i wylaczng” renome, nalezy bowiem wskaza¢, ze nie przedstawila ona szczegélnych
okoliczno$ci mogacych wykaza¢ fakt, iz uzywanie zgloszonego znaku towarowego zmniejsza
atrakcyjnosc jej wezesniejszych znakow towarowych, w szczegdlnosci w $wietle kryteriow okreslonych
w wyroku z dnia 14 listopada 2013 r., Environmental Manufacturing/OHIM (C-383/12 P,
EU:C:2013:741, pkt 43), zgodnie z ktérymi takie stwierdzenia powinny by¢ dokonywane na podstawie
»analizy prawdopodobienistwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu,
a takze wszystkich pozostalych okolicznosci danej sprawy”.

Okoliczno$¢ za$, ze inny podmiot gospodarczy moze uzywa¢ znaku towarowego zawierajgcego termin
»burlington” dla towaréw podobnych do towaréw sprzedawanych w londynskiej galerii skarzacej, sama
w sobie nie moze wywrze¢ wplywu — z punktu widzenia przecietnego konsumenta — na atrakcyjno$¢
handlowa owego miejsca. Jak bowiem usciélit Trybunal w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker
(C-418/02, EU:C:2005:425) (zob. pkt 30 powyzej), taka cecha jest $ciSle zwiazana z ,réznymi
$wiadczeniami” handlowymi realizowanymi przez najemcéw sklepéw znajdujacych sie w tej galerii,
a nie tylko z nazwa tej ostatniej, ktéra, co wiecej, odpowiada — jak stusznie wskazata Izba Odwotawcza
w zaskarzonej decyzji — nazwom innych takze bardzo znanych miejsc znajdujacych si¢ w poblizu tej
galerii, takich jak Burlington Gardens lub Burlington House.

Wreszcie, co sie tyczy wadliwosci proceduralnej, jaka miataby by¢ dotknieta zaskarzona decyzja
w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza stwierdzila, ze jedynie interwenient przedstawil uwagi, podczas
gdy skarzaca takze przedstawila uwagi w dniu 12 listopada 2015 r., nalezy wskaza¢, po pierwsze, ze te
ostatnie uwagi zawarto w aktach rozpatrywanej sprawy, oraz po drugie, ze na rozprawie EUIPO
potwierdzilo, iz wspomniane uwagi — zawarte takze w aktach sprawy, jakimi dysponuja zainteresowane
instancje EUIPO - zostaly nalezycie uwzglednione przez te ostatnie. Argument ten nalezy zatem
oddali¢ jako bezzasadny.

Co sig tyczy trzeciego zarzutu szczegdlowego skarzacej, wystarczy wskazaé, ze z brzmienia pkt 33 i 34
zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwotawcza formalnie wskazala, ze skarzaca przedstawita uwagi,
lecz nie mogly one w rozpatrywanym wypadku wykaza¢ spelnienia przeslanek stosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, w szczegdlno$ci wykazaé, ze uzywanie znaku towarowego moze
skutkowaé czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszych
znakéw towarowych skarzacej. Nie mozna zatem uwzgledni¢ zarzutu szczegétowego dotyczacego
naruszenia przepiséw postepowania.

Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, nalezy oddali¢ zarzut pierwszy.
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W przedmiocie zarzutu drugiego

Skarzaca twierdzi przede wszystkim, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza nie uzasadnita wcale
oddalenia jej argumentu majacego na celu wskazanie na naruszenie w niniejszym wypadku art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto we wspomnianej decyzji naruszono prawo w zakresie, w jakim ze
wzgledu na brak renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia oddalono
w konsekwencji sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia. Skarzaca jest
wreszcie zdania, ze gdy ocena ,goodwill”, czyli sily przyciagania klienteli, jest powolywana na
plaszczyznie krajowej w ramach powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy, owa ocena nie
moze by¢ ograniczona jedynie do ustug, dla ktérych zarejestrowano wczesniejsze znaki towarowe, jak
ma to natomiast miejsce w wypadku oceny renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.
Podnosi ona, ze w kazdym wypadku szeroko wykazala przed wspomniana izba swoja renome
(a mianowicie goodwill) jako galeria handlowa najwyzszej klasy. Na koniec twierdzi ona, ze Izba
Odwotawcza popetnita bfad proceduralny, nie umozliwiajac stronom, w toku toczacego sie przed nia
postepowania, ponownego przedstawienia argumentéw dotyczacych naruszenia art. 8 ust. 4
rozpatrywanego rozporzadzenia.

EUIPO wnosi o oddalenie niniejszego zarzutu.

Ze swej strony interwenient jest zdania, Ze niektére z argumentéw dotyczacych prawidtowosci
stosowania art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 zostaly powotane przez skarzaca dopiero na
etapie postepowania przed Sadem i w konsekwencji nie moga zosta¢ uwzglednione przez Sad.

Przede wszystkim nalezy oddali¢ argumentacje skarzacej dotyczaca naruszenia obowiazku uzasadnienia,
a takze naruszenia prawa do bycia wysluchanym. Argumentacja ta nie jest bowiem zasadna.

Z pkt 36 i nast. zaskarzonej decyzji wynika bowiem, ze Izba Odwotawcza przeprowadzila analize
réznych przeslanek okreslonych w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 i, w niniejszym wypadku,
takze analize przestanek dotyczacych powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy. Ponadto,
co si¢ tyczy okolicznosci, ze strony nie mogly przedstawi¢ swoich uwag dotyczacych tych przestanek,
z akt sprawy wynika, ze w toku procedury przed instancjami EUIPO skarzaca mogla przedstawic¢
uwagi.

W tym wzgledzie, o ile przed Izba Odwolawcza skarzaca nie rozwineta zarzutu szczegétowego, ktory
sama podniosla w postepowaniu w sprawie sprzeciwu, a mianowicie zarzutu dotyczacego naruszenia
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle Izbie Odwolawczej nie mozna zarzuca¢ braku
wezwania stron do przedstawienia dodatkowych uwag w tym wzgledzie. Co wiecej, zgodnie z istotnym
orzecznictwem prawo do bycia wysluchanym nie ma zastosowania do konicowych wnioskéw przed ich
przyjeciem przez wlasciwa izbe odwolawcza. Izba odwolawcza nie jest bowiem zobowigzana do
informowania stron o swoich stwierdzeniach dotyczacych kwestii prawnych przed przyjeciem
ostatecznego orzeczenia ani do umozliwienia im przedstawienia ich uwag dotyczacych tych
stwierdzen, a nawet przedlozenia dodatkowych dowodéw [zob. wyrok z dnia 14 czerwca 2012 r., Seven
Towns/OHIM (Przedstawienie siedmiu kwadratéw w réznych kolorach), T-293/10, niepublikowany,
EU:T:2012:302, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo].

Wreszcie, nalezy przypomnie¢, Ze dokonanie oceny okolicznosci faktycznych nalezy do organu
wydajacego orzeczenie. Natomiast prawo do bycia wystuchanym rozciaga si¢ na wszystkie okolicznosci
faktyczne i prawne, ktére stanowia podstawe orzeczenia, jednakze nie na ostateczne stanowisko, jakie
organ administracji zamierza zaja¢ [zob. wyrok z dnia 7 czerwca 2005 r., Lidl Stiftung/OHIM -
REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nastepnie, co sie tyczy argumentacji skarzacej dotyczacej naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia

nr 207/2009, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z tym przepisem wlasciciel oznaczenia innego niz znak
towarowy moze sprzeciwi¢ sie rejestracji unijnego znaku towarowego, gdy wspomniane oznaczenie
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spelnia nastepujace cztery kumulatywne przestanki: oznaczenie powinno by¢ uzywane w obrocie
gospodarczym; powinno mie¢ znaczenie wigksze niz lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno
zosta¢ nabyte zgodnie z prawem panstwa czlonkowskiego, w ktérym oznaczenie bylo uzywane przed
data dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego; wreszcie, na mocy tego oznaczenia wlasciciel
powinien mie¢ prawo zakazania uzywania podzniejszego znaku towarowego. Przestanki te sa
kumulatywne, w zwiazku z czym gdy oznaczenie nie spelnia jednej z tych przestanek, sprzeciw nie
moze zosta¢ uwzgledniony [wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r., Danjaq/OHIM — Mission Productions
(D". N°), T-435/05, EU:T:2009:226, pkt 35].

W niniejszym wypadku Izba Odwotawcza wskazala, ze powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu
nazwy wniesione w odniesieniu do niezarejestrowanego znaku towarowego uzywanego w obrocie
gospodarczym w Zjednoczonym Kroélestwie moze stanowi¢ wcze$niejsze prawo w rozumieniu art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. w szczegé6lnosci pkt 38 i 39 zaskarzonej decyzji).

W tym wzgledzie orzeczono, ze zainteresowany wnoszacy sprzeciw powinien wykaza¢ — zgodnie
z rezimem prawnym powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy okreslonym w prawie
Zjednoczonego Krolestwa — Ze spelniono nastepujace trzy przestanki, a mianowicie, po pierwsze, ze
niezarejestrowany znak towarowy lub dane oznaczenie nabylo ,goodwill”, po drugie, ze przedstawienie
pdzniejszego znaku towarowego przez wlasciciela wprowadza w blad, oraz po trzecie, ze danemu
»goodwill” wyrzadzono szkode [zob. podobnie wyrok z dnia 18 stycznia 2012 r., Tilda Riceland
Private/OHIM - Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, pkt 19].

Nalezy takze stwierdzi¢, ze w pkt 38 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza dokladnie wskazata te trzy
przestanki i ze skarzaca przyznaje zreszta, iz wspomniana izba prawidlowo zidentyfikowala ramy
prawne zwigzane z powddztwami opartymi na bezprawnym uzywaniu nazwy.

Ponadto nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95
ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001) ciezar dowodu przed EUIPO cigzy w tym wzgledzie na wnoszacym
dany sprzeciw (zob. podobnie wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar,
C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 189).

W tym kontekscie z dokumentéw zawartych w aktach sprawy wynika, ze w toku postepowania przed
Wydzialem Sprzeciwéw skarzaca, jako wnoszaca sprzeciw, powolujac sie na naruszenie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009, nie przedstawila okolicznosci faktycznych ani prawnych niezbednych dla
wykazania, ze nalezycie spetniono przestanki zwigzane ze stosowaniem tego przepisu. Nastepnie przed
Izbg Odwotawcza ograniczyla sie ona do twierdzenia, ze ,podtrzymuje argumenty przedstawione przed
Wydziatem Sprzeciwéw”, podczas gdy jest bezsporne, ze przed ta instancja owe argumenty nie zostaly
z pewnoscia wykazane za pomoca dowodoéw.

W pkt 39 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie zatem stwierdzila, ze skarzaca nie wykazata, iz
spelniono przestanki uzasadniajace powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy. Ze wzgledu na
to, ze wspomniana Izba Odwolawcza nie dopuscila si¢ zatem naruszenia prawa lub przepisow
postepowania, nalezy oddali¢ zarzut drugi.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Skarzaca podnosi naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Jest ona w istocie zdania,
ze w pierwszej kolejnosci istnieje oczywiste podobienstwo miedzy ustugami jej galerii handlowej
a towarami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym, poniewaz konsumenci koncowi sa
w niniejszym wypadku tacy sami. W tym wzgledzie podkresla ona, ze termin ,burlington” ma
szczegblnie odrdzniajacy charakter. W drugiej kolejnosci, wbrew temu, co w pkt 45 zaskarzonej
decyzji stwierdzita Izba Odwotawcza, skarzaca jest zdania, ze nawet jesli klasa 35 dotyczy takze
dzialalnosci galerii handlowej, wskazanie ,grupowanie” zawarte w tresci tej klasy obejmuje raczej
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ustugi galerii handlowych niz ustugi sprzedazy detalicznej w ogdlnosci, i ze w konsekwencji skarzaca
nie musi usci$§la¢ danych towaréw. W trzeciej kolejnosci skarzaca podnosi w istocie, ze zgodnie
z przewodnikiem dotyczacym znakéw towarowych Intellectual Property Office (urzedu wlasnosci
intelektualnej, Zjednoczone Krélestwo) oraz zgodnie z orzecznictwem High Court of Justice (England
& Wales) Chancery Division [wysokiego trybunatu sprawiedliwo$ci (Anglia i Walia), wydzial Chancery,
Zjednoczone Krdlestwo] nie ma ona obowigzku u$ci$lania wspomnianych towaréw.

EUIPO i interwenient wnosza o oddalenie niniejszego zarzutu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sie, jezeli z powodu identyczno$ci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienstwa do niego,
a takze identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug oznaczonych tymi dwoma znakami
towarowymi istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli krag
odbiorcéw moze uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsigebiorstwa lub
z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. Zgodnie =z tym samym orzecznictwem
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nalezy ocenia¢ ,calosciowo”, zgodnie ze sposobem
postrzegania rozpatrywanych oznaczen oraz towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw
i z uwzglednieniem wszystkich istotnych okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen a podobienistwem oznaczanych towaréw lub ustug [zob.
wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad zaklada bowiem jednoczesne wystepowanie identycznos$ci
lub podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych oraz identycznosci lub podobienstwa
oznaczonych tymi znakami towaréw lub ustug. Powyzsze przestanki sa kumulatywne [zob. wyrok
z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07,
EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

Przy ocenie podobienistwa danych towaréw lub ustug nalezy zas uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki
charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja w szczegélnosci
charakter tych towaréw lub ustug, a takze okoliczno$¢, czy konkuruja one ze soba, czy tez sie
uzupelniaja. Inne czynniki, takie jak kanaly dystrybucji danych towaréw, moga takze by¢ wziete pod
uwage [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM - Bolafios Sabri (PiraNAM disefio
original Juan Bolanos), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszym wypadku w pkt 44 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzila, ze ustugi skarzacej
i towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym nie sa podobne.

Po pierwsze, co si¢ tyczy ustug nalezacych do klasy 36, jest bezsporne, ze na przyklad miedzy ustugami
wynajmu sklepéw i biur lub zarzadzaniem nieruchomos$ciami a towarami takimi jak mydla, bizuteria
i artykuly skérzane nie istnieje zadne podobienstwo. Po drugie, co si¢ tyczy uslug nalezacych do
klasy 35, sad Unii jasno wykazal, iz w odniesieniu do uslugi sprzedazy detalicznej konieczne jest
precyzyjne wskazanie towaré6w oferowanych do sprzedazy [zob. podobnie wyrok z dnia 24 wrze$nia
2008 r., Oakley/OHIM - Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, pkt 44; zob. takze
podobnie i analogicznie wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, pkt 50].

Brak za$ jakiegokolwiek precyzyjnego wskazania dotyczacego towardw, jakie moga by¢ sprzedawane
w réznych sklepach galerii handlowej takiej jak Burlington Arcade, stoi na przeszkodzie wszelkiemu
skojarzeniu miedzy tymi ostatnimi a towarami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym,
poniewaz przedstawiona w niniejszym wypadku przez skarzaca definicja odnoszaca sie do ,towaréw
luksusowych” nie jest wystarczajaca, aby uscisli¢, o jakie towary chodzi. A zatem, wobec braku takiego
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uscilenia, nie jest mozliwe wykazanie podobienistwa lub komplementarnosci miedzy ustugami
oznaczonymi wcze$niejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgloszonym znakiem
towarowym.

W konsekwencji nalezy réwniez oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym w odniesieniu do ustug
galerii handlowych nie jest niezbedne uscislenie konkretnych towaréw, majac na wzgledzie okolicznos¢,
ze w pkt 34 niniejszego wyroku Sad orzekl, iz — z uwagi na brzmienie klasy 35 — pojecie ustugi
sprzedazy detalicznej interpretowane przez Trybunal w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker
(C-418/02, EU:C:2005:425), obejmuje takze uslugi sprzedazy s$wiadczone przez galerie handlowa.
Ponadto nalezy wskaza¢, ze pokrywanie si¢ miedzy grupami konsumentéw koncowych nie jest
wystarczajace, aby wykaza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, poniewaz wcale nie uscislono
towarow, jakie moga by¢ sprzedawane w pomieszczeniach galerii.

Wreszcie, co sie tyczy argumentu zwigzanego z mozliwoscia stosowania przewodnika dotyczacego
znakéw towarowych Intellectual Property Office (urzedu wtasnosci intelektualnej) oraz orzecznictwa
High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [wysokiego trybunatu sprawiedliwo$ci
(Anglia i Walia), wydzial Chancery], argument ten jest nieistotny dla sprawy, poniewaz ramami
prawnymi odniesienia jest w niniejszym wypadku art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,
a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem unijny system znakéw towarowych jest systemem
autonomicznym, na ktéry sklada sie zbiér regul, zmierzajacym do osiagniecia szczegélnych dla niego
celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od jakiegokolwiek systemu krajowego [zob. wyrok z dnia
16 stycznia 2014 r., Message Management/OHIM — Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12,
niepublikowany, EU:T:2014:5, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo].

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan i przy uwzglednieniu, ze jedna z niezbednych przestanek

wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest spelniona, nalezy oddali¢ niniejszy
zarzut, a takze oddali¢ skarge w catosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem EUIPO i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Tulliallan Burlington Ltd zostaje obciazona kosztami postepowania.
Frimodt Nielsen Forrester Perillo
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Podpisy
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