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WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)

z dnia 15 czerwca 2005 r."

W sprawie T-186/04

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, z siedziba w Spa (Belgia),
reprezentowana przez L. de Brouwera, E. Cornuy, E. de Gryse’a i D. Moreau,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynka Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postgpowania: angielski,
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w ktérej druga strong w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Spaform Ltd, z siedziba w Southampton (Zjednoczone Krélestwo), reprezentowana
przez J. Gardnera i A. Howard, barristers,

majjcej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
25 lutego 2004 r. (sprawa R 827/2002-4), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu migdzy Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV a Spaform Ltd,

SAD PIERWSZEJ INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skargg zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 25 maja 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 13 pazdziernika 2004 r.,

II - 2336



SPA MONOPOLE PRZECIWKO OHIM — SPAFORM (SPAFORM)

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 7 pazdziernika 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 lutego 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 5 sierpnia 1997 r. interwenient dokonal zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) z pdZniejszymi zmianami.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, bylo oznaczenie stowne
SPAFORM.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku naleza do klas 7, 9 i 11
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
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towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r,,
zrewidowanego i zmienionego. Towary te odpowiadaja nastepujacym opisom:

— nalezace do klasy 7: ,pompy, regulatory ci$nienia, zawory ci§nieniowe;

— nalezace do klasy 9: ,ci$nieniomierze”;

— nalezace do klasy 11: ,wanny; wanny z wirowym ruchem wody; wanny
z hydromasazem; umywalki; urzadzenia do kapieli wyposazone w ci$nieniowe
bicze wodne; prysznice; przewody wodne”.

W dniu 27 lipca 1998 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélno-
towych Znakéw Towarowych nr 55/1998.

W dniu 27 pazdziernika 1998 r. skarzaca wniosla sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego.

W sprzeciwie powolano si¢ na znaki towarowe SPA THERMES i SPA bedace
przedmiotem nastepujacych rejestracji:

— w krajach Beneluksu, rejestracji nr 555 229 z dnia 26 lipca 1994 r. znaku
towarowego SPA THERMES dla nastepujacych towaréw i ustug:

11 - 2338



SPA MONOPOLE PRZECIWKO OHIM — SPAFORM (SPAFORM)

— nalezacych do klasy 3: ,wybielaczy i innych preparatéw do prania;
preparatéw do sprzatania, polerowania, czyszczenia i szorowania, mydel;
wyrobéw perfumeryjnych, olejkéw eterycznych, kosmetykéw, plynéw do
wloséw; past do zebow”;

— nalezacych do klasy 11: ,urzadzen os$wietleniowych, grzewczych, do
wytwarzania pary, gotowania, urzadzenn chlodniczych, suszarek, urzadzen
wentylacyjnych, urzadzen do dystrybucji wody oraz sanitarnych, w tym
instalacji do dystrybucji, uzdatniania, oczyszczania i filtrowania wody”;

— nalezgcych do klasy 42: ,ustug $wiadczonych w ramach balneoterapii, w tym
$wiadczenia ustug polegajacych na zabiegach medycznych; kapieli, pryszni-
céw, masazy”;

— w krajach Beneluksu, rejestracji nr 389 230 z dnia 21 lutego 1983 r. znaku
towarowego SPA dla nalezacych do klasy 32: ,w6d mineralnych i gazowanych
oraz innych napojéw bezalkoholowych; syropéw i innych preparatéw do
wytwarzania napojow”.

Jesli chodzi o ten ostatni znak towarowy, to sprzeciw nie zawieral jego
przedstawienia. Ponadto skarzaca powolywala si¢ na ,renome, ktéra w krajach
Beneluksu cieszg si¢ jej znaki towarowe dla towaréw nalezacych do klasy 32”.

Jesli chodzi o rejestracje nr 555 229, skarzaca na poparcie swego sprzeciwu powolala
sie na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto, co do rejestracji
nr 389 230, skarzaca powolala si¢ na art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.
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W dniu 4 pazdziernika 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw zwrécil si¢ do skarzacej
o przedstawienie stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw na poparcie jej
stanowiska, powiadamiajac ja jednoczesnie, ze doglebna analiza sprzeciwu wykazata,
iz jest on niedopuszczalny w zakresie, w jakim dotyczy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, poniewaz nie zostalo w nim wskazane oznaczenie stanowiace cieszacy sie
renomg znak towarowy i nie zostalo don dolaczone jakiekolwiek $wiadectwo
rejestracji, ktére pozwolitoby na identyfikacje tego oznaczenia.

W dniu 1 grudnia 2000 r. skarzaca dostarczyla Wydzialowi Sprzeciwéw kopie
$wiadectwa rejestracji, na ktéra powotala si¢ w uzasadnieniu sprzeciwi opartego na
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzjq z dnia 31 lipca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw, stwierdzajac,
ze 73danie oparte na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 jest niedopuszczalne.
W uzasadnieniu wskazal on na art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, a takze na zasade 18
ust. 1 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspSlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, str. 1, zwanego dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”).
Wydzial Sprzeciw6w uznat bowiem, ze informacje, ktérymi dysponowat OHIM po
uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu — ktérym w niniejszym przypadku byt
dzien 27 pazdziernika 1998 r. — nie pozwalaja mu na identyfikacje cieszacego sie
renomg wcze$niejszego znaku towarowego. Wydziat Sprzeciwéw stwierdzit ponadto,
ze nie istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad przez pomylenie
zgloszonego znaku towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym SPA
THERMES w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 30 wrze$nia 2002 r. skarzaca wniosta do OHIM odwotanie od tej decyzji na
podstawie art. 57-59 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 25 lutego 2004 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza nie uwzglednita odwolania wniesionego przez skarzaca. Izba Odwola-
wcza stwierdzila, ze nie nalezy bada¢ podstawy odmowy opartej na art. 8 ust. 5
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rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz jest ona niedopuszczalna. W tej kwestii Izba
Odwotawcza zaznaczyla, iz ,0znaczenie bedace przedmiotem spornej rejestracji nie
zostalo wskazane”. Czwarta Izba Odwolawcza uznala ponadto, ze nie istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad przez pomylenie zgloszonego znaku
towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym SPA THERMES w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie przedstawionego przez skarzacqa zadania stwierdzenia niewaz-
nodci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie kazdej ze stron jej kosztami postgpowania.
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Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymania w mocy zaskarzonej decyzji,

— oddalenie skargi w calosci,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy skarzaca zazadala obcigzenia OHIM kosztami rozprawy,
twierdzac, ze nie stawitaby si¢ na niej, gdyby OHIM wniést o oddalenie skargi.

Co do prawa

W przedmiocie zgdar OHIM

OHIM wnosi o uwzglednienie przedstawionego przez skarzaca zadania stwierdzenia
niewazno$ci zaskarzonej decyzji. Powoluje si¢ na wyrok Trybunalu z dnia
12 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM (Zb.Orz.
str. 1-9573, pkt 26 i 27). W tym wyroku Trybunal orzekl, ze OHIM jest — na
podstawie art. 133 ust. 2 regulaminu Sadu — strona pozwang przed Sadem i nie jest
uprawniony do zmiany przed tym Sadem granic sporu, ktére wynikaja z roszczen
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i z twierdzen zglaszajacego i wnoszacego sprzeciw. OHIM zaznacza jednak, Ze nie
jest zobowigzany do obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb odwolawczych.
W tym wzgledzie OHIM powolal si¢ na wyrok Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE)
(Zb.Orz. str. 11-1845, pkt 29 i nastepne).

Sad przypomnial, ze w ramach postgpowania dotyczacego skargi przeciwko decyzji
izby odwolawczej wydanej w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu OHIM nie ma
uprawnienia — poprzez przyjete przed Sadem stanowisko — do zmiany granic
sporu, ktére wynikaja z roszczen odpowiednio zglaszajacego i wnoszacego sprzeciw
[ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 26, utrzymujacy w mocy wyrok
Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM —
France Distribution (HUBERT), Rec. str. 1I-5275].

Z tego orzecznictwa nie wynika jednak, ze OHIM jest zobowigzany wnosi¢
o oddalenie skargi na decyzj¢ jednej z jego izb odwolawczych. W istocie, skoro
OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzj¢ jednej
z izb odwolawczych, to nie moze by¢ on za kazdym razem zobowigzany do obrony
wszystkich zaskarzonych decyzji zobowiazany do obrony wszystkich zaskarzonych
decyzji izb odwolawczych czy tez do zadania oddalenia wszystkich skierowanych
przeciwko takim decyzjom skarg (ww. wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 34).

OHIM moze zatem, tak jak w niniejszym przypadku — nie zmieniajac granic
sporu — zazgda¢ uwzglednienia zlozonego przez skarzaca wniosku o stwierdzenie
niewaznosci zaskarzonej decyzji.
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Co do istoty sprawy

Skarzgca opiera swa skarge na jedynym zarzucie dotyczagcym naruszenia zasady
18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze w niniejszym przypadku niepodwazona przez Wydzial
Sprzeciwéw, a nastgpnie Czwarta Izbe Sprzeciwéw OHIM nieprawidtowos¢
dotyczyta jedynie stosowania zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego. Jej
zdaniem chodzilo w konsekwencji o zbadanie, czy cieszacy si¢ renoma wczeéniejszy
znak towarowy, na ktérym zostat oparty sprzeciw, zostal w tym sprzeciwie jasno
wskazany.

Przyznaje ona, ze sprzeciw nie ,odtwarzal” oznaczenia bedacego przedmiotem
rejestracji renomowanego znaku towarowego, na ktérym ten sprzeciw zostat oparty.
Jego zdaniem rejestracja ta byla tymczasem dokladnie wskazana poprzez podanie
Beneluksu jako kraju, w ktérym dokonano rejestracji, podanie numeru rejestracji
oraz daty, a takze wskazanie oznaczonych przezen towaréw.

Skarzaca podkresla, ze skierowany do Wydzialu Sprzeciwéw OHIM przez jej rade
w dniu 27 paZdziernika 1998 r. sprzeciw zawieral w znajdujacych sie na stronie 5
rubrykach formularza 69, 70 i 71 — ktére dotyczg ,zarejestrowanego i cieszacego sie
renomg wczesniejszego znaku towarowego” — nastepujace uwagi:

srenoma: w parnstwie czlonkowskim”;
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— ,panstwo czlonkowskie: Beneluks (rejestracja nr 389 230 z dnia 21 lutego
1983 r.)";

~sprzeciw zostal oparty na: klasa 32: wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do wytwarzania napojéw”.

Twierdzi ona ponadto, ze inne rubryki sprzeciwu, zwlaszcza te dotyczace jego
»podstaw” wskazuja na stronie 6, iz ,istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad obejmujace prawdopodobienistwo skojarzenia wspélnotowego znaku
towarowego SPAFORM 1z [zarejestrowanymi] na rzecz [skarzgcej] znakami
towarowymi SPA, na ktérych sprzeciw zostal oparty”, podczas gdy w pkt 3 na
stronie 6 sprzeciwu zostalo stwierdzone, ze skarzaca ,korzystala w Beneluksie
z renomy jej znakéw towarowych dla towaréw [nalezacych do] klasy 32”.

Skarzaca uwaza, ze zasada 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nie stawia
wymogu, aby znak towarowy, na ktérym oparto sprzeciw, zostal ,przedstawiony”.
Zadajac ,przedstawienia” znaku towarowego, powolanego na poparcie sprzeciwu —
mimo Ze rozporzadzenie to wymaga jedynie, aby zostal on ,jasno wskazany” — Izba
Odwolawcza wykracza zdaniem skarigcej poza wymogi przewidziane w tym
przepisie.

Skarzaca jest zdania, ze w niniejszym przypadku zostaly spelnione wymogi zasady 18
ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego. W jej opinii pierwszym z celéw zasady 18
ust. 1 tego rozporzadzenia jest pozwolenie zglaszajacemu znak towarowy —
bedacemu strona pozwana w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu — na skorzystanie
z jego prawa do obrony, umozliwiajac mu identyfikacje praw, na ktére powotano si¢
w sprzeciwie.
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Twierdzi ona, ze cel ten zostal w niniejszym przypadku osiagnigty. W zwigzku z tym,
ze znak towarowy cieszacy si¢ renomg, na ktérej oparto sprzeciw, zostal jasno
zidentyfikowany poprzez odniesienie si¢ w sposéb pelny do jego rejestracji,
zglaszajacy znak towarowy — bedgcy strong pozwang w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu — mogl z tatwoscia pojac i sprawdzi¢ podstawe, na ktdrej zostat oparty
sprzeciw.

Skarzaca podnosi takze, ze ustanowione w zaskarzonej decyzji wymogi nie wydaja sie
by¢ zgodne z wcze$niejsza praktyka izb odwotawczych OHIM w kwestii stosowania
zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego, zwlaszcza z decyzja Trzeciej Izby
Odwolawczej z dnia 6 marca 2002 r. (sprawa R 870/2001-3 Bridgewater przeciwko
Bridgewater).

Wedlug OHIM, przewidziane w zasadzie 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego
jasne wskazanie wczeéniejszego prawa jest bezwzgledna przestanka dopuszczalnosci
sprzeciwu. Jego zdaniem nie jest mozliwe usunigcie braku polegajacego na braku
identyfikacji, a Wydzial Sprzeciwéw nie ma obowiazku zwrécenia sie o to do
wnoszacego sprzeciw. OHIM powoluje si¢ takze na przyjete w dniu 10 maja 2004 r.
wytyczne postgpowania w sprawie sprzeciwu, ktérych cze$é I rozdziat 1 A VI
wprowadza rozréznienie pomiedzy ,bezwzglednymi” i ,wzglednymi” elementami
okredlenia znaku. Jedli zatem w sprzeciwie zabraknie bezwzglednego elementu
okreslenia znaku, nie mozna — zdaniem OHIM — zidentyfikowa¢ wcze$niejszego
znaku towarowego, a zatem nie moze on stanowi¢ podstawy sprzeciwu. Za
bezwzgledne elementy okre$lenia znaku uwaza si¢ numery rejestracji lub zgloszenia
wczesniejszego znaku towarowego. Co sie tyczy wzglednych elementéw okre$lenia
znaku, to w opinii OHIM chodzi tu o przedstawienie znaku towarowego, rodzaj tego
znaku, towary i uslugi oraz inne wskazéwki, takie jak data zlozenia wniosku lub
dokonania rejestracji. Skarzagca moze w terminie dwéch miesiecy uzupelnié
ewentualne braki dotyczace tych ostatnich elementéw.

OHIM twierdzi, ze w kontekscie wchodzacych tutaj w gre intereséw, Czwarta Izba
Odwolawcza zajgla zbyt rygorystyczne stanowisko wobec elementéw wystarczaja-
cych do identyfikacji wczesniejszego znaku towarowego, w tym przypadku —
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stownego znaku towarowego. OHIM twierdzi takze, ze decyzja Izby Odwolawczej
jest nieuzasadniona z punktu widzenia zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykona-
wczego. Jego zdaniem Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwolawcza powinny byly uznaé,
ze wskazanie numeru rejestracji oraz panstwa czlonkowskiego, ktérego ona dotyczy,
sa wystarczajace, aby zidentyfikowa¢ wcze$niejszy znak towarowy. W opinii OHIM
wystarczytoby zatem, aby Wydzial Sprzeciwéw zazadal informacji uzupelniajacych
na podstawie zasady 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.

Wedlug OHIM, sklady Wydzialu Sprzeciwéw i izby odwolawcze nie mialy
poczatkowo tego samego podejscia, jezeli chodzi o elementy niezbedne do jasnej
identyfikacji wczeéniejszego prawa wskazanego na poparcie sprzeciwu. Przyznaje on,
ze kilka izb odwolawczych przyjelo restrykcyjne stanowisko (decyzja Drugiej 1zby
Odwotawczej z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie R 1184/2000-2 P-51 Mustang
przeciwko Ford Mustang oraz ww. decyzja w sprawie Bridgewater przeciwko
Bridgewater). Podkresla on jednak, ze te decyzje dotyczyly wczeéniejszych praw,
ktére nie zostaly zarejestrowane, oraz ze istnieja takze odmienne decyzje izb
odwotawczych (decyzja Drugiej Izby Odwolawczej z dnia 19 grudnia 2003 r.
w sprawie R 704/2002 2 Myo Max by CEZAR/cefar-centro de estudos de
farmacoepidemiologia). Wreszcie OHIM podkre§la, ze wytyczne postgpowania
w sprawie sprzeciwu zmierzaja w zalecanym przezen kierunku.

Interwenient przypomina o zawartych w zasadzie 15 ust. 2 rozporzadzenia
wykonawczego wymogach dotyczacych treéci sprzeciwu, zgodnie z ktérymi
~Sprzeciw zawiera [...] przedstawienie i, gdzie stosowne, opis wczeéniejszego znaku
lub wczeéniejszego prawa”. Wedlug interwenienta zasada 15 ust. 2 rozporzadzenia
wykonawczego wymaga zatem wyraznie, aby sprzeciw zawieral przedstawienie
wcze$niejszego znaku towarowego, co wykracza poza zwykly opis. W konsekwencji
skarzaca nie moze zarzuca¢ OHIM, ze postawil dodatkowy warunek dopuszczal-
nosci sprzeciwu, poniewaz wymaog ten wynika wyraznie z rozporzadzenia wykona-
wczego.
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Interwenient powoluje si¢ na wczeéniejsza praktyke OHIM, a w szczeg6lnoséci na
decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa R 662/2001-1
ORANGEX przeciwko Orange X-PRESS, pkt 21), zgodnie z ktérg kazdy sprzeciw
»powinien by¢ wystarczajaco jasny i precyzyjny, aby nie dawaé podstaw do
nieporozumieti co do jego znaczenia lub zakresu”. Cytuje on takze decyzje Wydzialu
Sprzeciwéw z dnia 6 lipca 2004 r. (sprawa nr 2218/2004 Atlas Copco AB przeciwko
The Black & Decker Corp.), zgodnie z ktéra ,wymogami wystarczajacymi do uznania
wezesniejszego prawa lub znaku towarowego za zidentyfikowane w nieulegajacy
watpliwosci spos6b sa: przedstawienie znaku towarowego lub oznaczenia, wskazanie
panstwa, w ktérym znak zostal zarejestrowany lub zgloszony, lub w ktérym
wczesniejsze prawo istnieje, a takze wskazanie numeru zgloszenia lub numeru
rejestracji (w przypadku zarejestrowanego znaku handlowego lub tez zgloszenia
znaku handlowego)”.

Ponadto interwenient podkresla, ie w przeciwienistwie do tego, co wynika
z zasady 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego, ust. 1 tej zasady nie naklada na
OHIM obowiazku z3dania od wnoszacego sprzeciw usunigcia okreslonych w tym
ustepie brakéw (decyzja Pierwszej Izby Odwotawczej z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie R 129/2003-1 Weekenders Worldwide Trade and Service Kft przeciwko
Gregor Kohlruss, pkt 24).

Dodaje on, ze usunigcie tych brakéw jest mozliwe jedynie przed uptywem terminu
na wniesienie sprzeciwu. Jego zdaniem OHIM nie jest zatem zobowigzany do brania
pod uwage informacji, ktére zostaly mu przedstawione po tej dacie. Przypomina
w tym kontekscie wyrok Sadu z 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival
USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef) Rec. str. 11-2749, pkt 34 i 36,
zgodnie z ktérym ,jesli sprzeciw nie spelnia okreslonych w zasadzie 18 ust. 1
rozporzadzenia [wykonawczego] przestanek dopuszczalnosci, jest on odrzucany jako
niedopuszczalny — chyba ze stwierdzone braki zostang usunigte przed uptywem
terminu na wniesienie sprzeciwu”.

Wedlug interwenienta skarzaca w przesadny sposéb uproscita rozumowanie przyjete
przez Izbe Odwotawcza. W tym wzgledzie wskazuje on, iz z motywéw drugiego,
trzeciego i trzynastego zaskarzonej decyzji wynika, po pierwsze, ze skarzaca nie
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zawarla w sprzeciwie ani przedstawienia znaku towarowego SPA THERMES, ani
$wiadectwa jego rejestracji; po drugie, ze przedstawila ona informacje dotyczace
tylko jednego z wczeéniejszych znakéw towarowych, podczas gdy sprzeciw dotyczyt
kilku znakéw odnoszacych si¢ do towaréw nalezacych do klasy 32 oraz, po trzecie,
ze termin na wniesienie sprzeciwu uplynal w dniu 27 pazdziernika 1998 r. Jego
zdaniem natomiast skarzaca nie dostarczyla — tak jak przewiduje to zasada 18 ust. 1
rozporzadzenia wykonawczego — wymaganych informacji przez uplywem tego
terminu. W istocie skarzaca nie przedstawila wcze$niejszego znaku towarowego,
a $wiadectwo rejestracji przedlozyla dopiero w dniu 1 grudnia 2000 r.

Interwenient przypomina ponadto, ze skarzaca sama przyznala przed Czwarta Izba
Odwolawcza OHIM, iz jasne wskazanie omawianego wcze$niejszego znaku
towarowego rézni si¢ od jego zwyklej identyfikacji. Jego zdaniem nie byloby
rozsadne, aby wnoszacy sprzeciw spodziewal sig, iz OHIM dokona badania rejestréw
panstwa czlonkowskiego pod katem identyfikacji tego znaku, skoro wnoszacy
sprzeciw posiada te informacje. Okre$lenie znaku towarowego powinno bowiem
w opinii interwenienta umozliwi¢ Izbie Odwolawczej OHIM rozstrzygniecie
zawistych przed nig sporéw. Zadaniem OHIM jest ustalenie, na podstawie jasnego
wskazania wcze$niejszego prawa, powolanego na poparcie sprzeciwu, czy wniosek
o rejestracje znaku towarowego, ktory jest prima facie do zaakceptowania, winien
zostaé¢ odrzucony, a sprzeciw powinien mu to zadanie ulatwic.

Interwenient podkresla, ze cel zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nie
sprowadza si¢ jedynie do poinformowania zglaszajacego znak towarowy, wobec
ktérego wniesiono sprzeciw, ale polega takze na poinformowaniu OHIM
o dotyczacych sprzeciwu okoliczno$ciach faktycznych, a zatem umozliwieniu mu
rozstrzygniecia sporu. Zdaniem interwenienta skarzgca nie osiagnela tego celu,
przewidzianego przez zasade 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.

Interwenient przypomina wreszcie, ze Wydzial Sprzeciw6éw odrzucil sprzeciw jako
niedopuszczalny, poniewaz ,akta sprawy nie wskazywaly w wystarczajaco jasny
spos6b postaci niezarejestrowanego znaku”.
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Ocena Sadu

— W przedmiocie wykladni zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego

W mysl zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego ,[jlezeli [...] sprzeciw nie
wskazuje jasno zgloszenia, przeciw ktéremu sprzeciw zostal wniesiony, lub
wczesniejszego znaku, lub wcze$niejszego prawa, na podstawie ktérego sprzeciw
zostal wniesiony, Urzad odrzuca sprzeciw z powodu niedopuszczalnoéci, chyba ze
braki zostaly usunigte przed uplywem terminu na wniesienie sprzeciwu”.

Nie ulega watpliwosci, ze w niniejszym przypadku skarzaca nie przedstawila
w sprzeciwie slownego znaku towarowego SPA, zarejestrowanego w krajach
Beneluksu pod nr 389 230, na ktérego renome powolata si¢ w swym sprzeciwie
opartym na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Nalezy zatem ustali¢, czy
wymagane przez zasadg 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego jasne wskazanie
stawia jako wymég przedstawienie tego znaku towarowego.

Na wstepie nalezy podkreéli¢, ze we francuskiej wersji zasady 18 ust. 1
rozporzadzenia wykonawczego jest mowa o jasnym wskazaniu (,sprzeciw nie
wskazuje jasno” — ,I'acte d’opposition n’indique pas clairement”), podczas gdy jej
angielska wersja méwi o jasnej identyfikacji (.sprzeciw nie identyfikuje jasno” — ,the
notice of opposition does not clearly identify”). Koniecznos¢ jednolitej wykladni
wersji jezykowych przepisu wspolnotowego wymaga za§, aby w przypadku
rozbiezno$ci pomigdzy nimi stosowa¢ wobec spornej regulacji, ktérej ten przepis
stanowi element, wykladnig systemowa lub celowosciowa (wyroki Trybunatu: z dnia
7 grudnia 1995 r. w sprawie C-449/93 Rockfon, Rec. str. 1-4291, pkt 28; z dnia
24 pazdziernika 1996 r. w sprawie C-72/95 Kraaijeveld i in., Rec. str. I-5403, pkt 28).
W niniejszym przypadku zasada 18 rozporzadzenia wykonawczego zmierza do tego,
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aby wskazanie wcze$niejszego znaku towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw,
bylo wystarczajaco jasne, tak aby OHIM oraz strona przeciwna w postepowaniu
mogly go zidentyfikowaé. Z punktu widzenia tego celu z rozbieznoéci terminolo-
gicznej pomigdzy tymi dwiema wersjami jezykowymi nie wynika zadna sprzeczno$c.

Nalezy nastepnie stwierdzié¢, ze przy stosowaniu zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia
wykonawczego Wydzial Sprzeciwéw nie ma obowigzku wzywaé wnoszacego
sprzeciw do usunigcia braku jasnego wskazania wcze$niejszego znaku towarowego.

Ponadto wbrew temu, co twierdzi interwenient, w braku wyraznego odeslania nie
mozna z zasady 15 ust. 2 lit. b) ppkt vi) rozporzadzenia wykonawczego wywie$é, ze
obowiazek przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego ma zastosowanie
w ramach zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.

Z powyzszego wynika, ze zasade 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nalezy
interpretowaé jako nakaz wskazania, i to przed uplywem terminu na wniesienie
sprzeciwu, w wystarczajaco jasny spos6b wczesniejszego znaku towarowego, na
ktérym zostal oparty sprzeciw, tak aby umozliwi¢ jego identyfikacje.

— W przedmiocie jasnego wskazania znaku towarowego SPA

Nalezy zatem sprawdzi¢, czy w niniejszym przypadku sprzeciw zawieral zespol
wystarczajaco dokladnych danych, pozwalajacych na jasne zidentyfikowanie znaku
towarowego SPA, zarejestrowanego w krajach Beneluksu pod nr 389 230.
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W tym wzgledzie Sad stwierdzit, ze wskazanie numeru rejestracji znaku towarowego,
na ktérym oparto sprzeciw, oraz paristwa czlonkowskiego, w ktérym tej rejestracji
dokonano, stanowi jasne wskazanie w rozumieniu zasady 18 ust. 1 rozporzadzenia
wykonawczego.

W niniejszym za$ przypadku nie ulega watpliwosci, ze sprzeciw zawieral nastgpujace
uwagi:

— srenoma: w panstwie czlonkowskim”;

— »panstwo czlonkowskie: Beneluks (rejestracja nr 389 230 z dnia 21 lutego
1983 r.)7;

— ,sprzeciw zostal oparty na: klasa 32: wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do wytwarzania napojéw”.

Sqd twierdzi ponadto, ze inne rubryki sprzeciwu, w tym takze te, ktére dotyczyly
podstaw sprzeciwu, wskazywaly na to, iz ,istnialo prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad obejmujace réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia wspélnoto-
wego znaku towarowego SPAFORM ze znakami towarowymi SPA [...], na ktérych
sprzeciw zostal oparty” oraz ze ,SPA Monopole [...] korzystala z renomy, ktéra
w krajach Beneluksu ciesza si¢ jej znaki towarowe dla towaréw nalezacych do
klasy 32”.

W kontekécie tych dowod6éw nalezy stwierdzi¢, ze sporny wczeéniejszy znak
towarowy zostal jasno wskazany w sprzeciwie. Wniosek ten nie moze zostaé
zakwestionowany przez argumenty podniesione przez interwenienta.
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W istocie, jesli chodzi w pierwszej kolejnosci o argumenty oparte na wprowadzeniu
w blad w odniesieniu do znakéw, na ktérych zostal oparty sprzeciw, Sad podkresla,
ze z akt sprawy wynika, iz skarigca nie powolala si¢ w ramach art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 na znak towarowy SPA THERMES, zarejestrowany
w krajach Beneluksu pod nr 555 229, lecz na znak towarowy SPA, zarejestrowany
w krajach Beneluksu pod nr 389 230. Ponadto zawarte w sprzeciwie odniesienie do
kilku znakéw towarowych nie przyczynia si¢ do wprowadzenia w blad, poniewaz —
cho¢ sprzeciw ten rzeczywiscie zawiera wzmianke o kilku znakach SPA — kazdy
z nich ma odrebny numer rejestracji.

Jesli chodzi nastepnie o argument oparty na okolicznoséci, ze skarzgca nie
przedstawila §wiadectwa rejestracji znaku towarowego SPA, to nalezy przypomnie¢,
iz zasada 18 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nie wymaga w celu jasnego
wskazania wcze$niejszego znaku przedstawienia $wiadectw rejestracji (zob. pkt 49
powyzej). Wniosek ten znajduje potwierdzenie w zasadzie 16 ust. 2 rozporzadzenia
wykonawczego, ktéra stanowi, ze ,jezeli sprzeciw opiera si¢ na wczeéniejszym znaku,
ktéry nie jest wspdlnotowym znakiem towarowym, do sprzeciwu dolacza sie
w szczegblnosci dowody rejestracji lub zgloszenia tego wczeéniejszego znaku, takie
jak $wiadectwo rejestracji”. Braki wynikle z nieprzestrzegania tej zasady moga zostaé
jak w niniejszym przypadku uzupelnione — zgodnie z ust. 3 tej zasady — w terminie
wyznaczonym po WSZCzeciu postegpowania w sprawie sprzeciwu.

Jesli chodzi ponadto o argument oparty na wczeéniejszej praktyce izb odwotawczych,
Sad przypomina, ze praktyka decyzyjna OHIM nie jest dla sadu wspélnotowego
wigzaca [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawach
polaczonych T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro i Kit Super Pro),
Rec. str. 11-4881, pkt 32]. W kazdym razie wspomniane przez interwenienta decyzje
dotycza znakéw towarowych, ktére nie byly przedmiotem wczeéniejszej rejestraciji
i ktérych przedstawienie jawilo si¢ zatem jako majace zasadnicze znaczenie dla
zapewnienia jasnego wskazania. Sytuacja ta nie ma za$ miejsca w niniejszym
przypadku, gdyz wcze$niejszy znak towarowy jest zarejestrowanym slownym
znakiem towarowym, ktérego numer rejestracji oraz panstwo czlonkowskie,
w ktérym tej rejestracji dokonano, zostaly jasno wskazane (zob. pkt 49 powyzej).
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Z powyzszego wynika, ze podniesiony przez skarzaca zarzut jest uzasadniony. Nalezy
zatem stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim uznaje ona za
niedopuszczalny sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacy
znaku towarowego SPA, zarejestrowanego w krajach Beneluksu pod nr 389 230.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe
w zakresie, w jakim stwierdzono w czesci niewaznoéé decyzji Izby Odwolawczej,
nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ go poniesionymi przez nig
kosztami. Poniewaz zadania interwenienta pozostaly nieuwzglednione, poniesie on
wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 25 lutego 2004 r. (sprawa R 827/2002-4) w czeéci, w jakiej
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uznaje ona za niedopuszczalny sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego, dotyczgcy znaku towarowego SPA
zarejestrowanego w krajach Beneluksu pod nr 389 230.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) OHIM pokrywa wlasne koszty, a takze koszty poniesione przez skarzaca.

4) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 czerwca
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung

II - 2355



