Sprawa T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgtoszenie
stownego wspélnotowego znaku towarowego SPA-FINDERS — Wczeéniejsze
krajowe stowne znaki towarowe SPA i LES THERMES DE SPA —
Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 25 maja 2005 r. . II-1829

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wegledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identyczinych lub podobnych

II - 1825



STRESZCZENIE — SPRAWA T-67/04

towaréw lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do
wezesniejszego znaku towarowego — Ochrona wezesniejszego znaku towarowego rozsze-
rzona na towary i ustugi, kiére nie sg podobne — Cel — Dowody, jakie winien przedstawic
wlasciciel

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. §)

2. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspolnotowego znaku towarowego —
Wagledne podstawy odmowy rejestracii — Sprzeciw wlasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobuych
towaréw lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do
wezesniejszego znaku towarowego — Ochrona wezesniejszego znaku towarowego rozsze-
rzona na towary i ustugi, ktére nie sq podobne — Przestanki — Zwigzek pomiedzy znakami
towarowymi — Kryteria oceny

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)

3. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdinotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w bigd w odniesieniu do
wezesniejszego znaku towarowego — Ochrona wczesniefszego znaku towarowego rozsze-
rzona na towary i ustugi, ktdre nie sqg podobne — Przestanki — Renoma wczesniejszego
znaku towarowego — Szkoda wyrzgdzona w zakresie charakteru odréiniajgcego lub
renomy weczesniejszego znaku towarowego — Czerpanie nienaleinej korzysci z charakteru
odrézniajgcego lub renomy wezesniejszego znaku towarowego — Kryteria oceny

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)

4. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wazgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wezesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do
wezesniejszego znaku towarowego — Ochrona wezesniejszego znaku towarowego rozsze-
rzona na towary i ustugi, ktére nie sg podobne — Stowne znaki towarowe SPA-FINDERS
i SPA
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)

1. Celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia

nr 40/94 w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego, ktéry przewiduje
ochrong wczeéniej zarejestrowanego
znaku towarowego cieszacego sig
renoma rozszerzong na towary lub
ustugi, ktére nie s3 podobne, nie jest
uniemozliwienie rejestracji kazdego
znaku towarowego, ktéry bylby iden-
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tyczny ze znakiem renomowanym lub
odznaczal sie wzgledem niego podobieri-
stwem. Celem tego przepisu jest nato-
miast umozliwienie wlascicielowi wezes-
niejszego renomowanego krajowego
znaku towarowego zloZenia sprzeciwu
wobec rejestracji znakéw towarowych
mogacych by¢ szkodliwymi dla renomy
lub charakteru odrézniajacego znaku



SPA MONOPOLE PRZECIWKO OHIM — SPA-FINDERS TRAVEL ARRANGEMENTS (SPA-FINDERS)

wezedniejszego lub mogacych przynosié
nienalezne korzyici ze wzgledu na te
renom¢ lub charakter odrdzniajacy.
W tym zakresie wlasciciel wczesniej-
szego znaku towarowego nie ma obo-
wigzku wykazywaé zaistnienia faktycz-
nego i trwajacego naruszenia swego
znaku towarowego, powinien on jednak
przedstawié okolicznoéci umozliwiajace
stwierdzenie prima facie, ze
w przyszlodci istnieje prawdopodobieni-
stwo czerpania nienaleznej korzyéci lub
wyrzadzenia szkody, przy czym ryzyko to
nie jest jedynie hipotetyczne.

(por. pkt 40)

Zaistnienie zwigzku pomiedzy zgloszo-
nym znakiem towarowym a wczeéniej-
szym znakiem towarowym jest podsta-
wowa przestanka zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego, ktéry przewiduje ochrong
weze$niej zarejestrowanego znaku towa-
rowego cieszacego si¢ renoma rozsze-
rzong na towary lub uslugi, ktére nie sg
podobne, Jezeli bowiem wystapia wymie-
nione w tym przepisie naruszenia znaku
towarowego, to beda one wynikaé
z pewnego stopnia podobieristwa migdzy
zgloszonym znakiem towarowym
a wcezedniejszym znakiem towarowym.,
Ze wzgledu na to podobieristwo zainte-
resowany krag odbiorcéw dokona zes-
tawienia tych dwéch znakéw, to znaczy
uzna, iz istnieje miedzy nimi zwigzek.
Zaistnienie tego zwigzku powinno byé
oceniane ogdlnie, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych czynnikéw danej
sprawy. Im bardziej znaczace s3 w tym

wzgledzie charakter odrézniajacy
i renoma wcze$niejszego znaku towaro-
wego, tym latwiej mozna przyjaé zaist-
nienie naruszenia.

(por. pkt 41)

Aby spelniaé wymég renomy ustano-
wiony w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego, ktéry przewiduje
ochrone wczeéniej zarejestrowanego
znaku towarowego cieszgcego sie
renomg rozszerzong na towary lub
uslugi, ktére nie s podobne, wczeéniej-
szy krajowy znak towarowy powinien
byé znany wéréd znacznej grupy odbior-
céw, do ktérych skierowane sg towary
lub ustugi oznaczone tym znakiem.

Jezeli chodzi o przestanke dotyczaca
powstania szkody w zakresie charakteru
odrdzniajgcego znaku towarowego,
szkoda ta wystepuje, jezeli wczeéniejszy
znak towarowy nie wywoluje juz natych-
miastowych skojarzenl z towarami, dla
ktérych zostal zarejestrowany i jest uzy-
wany.

Jezeli chodzi o przestanke dotyczacy
powstania szkody w zakresie renomy
znaku towarowego, szkoda ta wystepuje,
jezeli towary, dla ktérych uzywa sie
zgloszonego znaku towarowego, sg
odbierane przez odbiorcéw w taki spo-
séb, Ze zmmiejsza sie sila przyciagania
wcze$niejszego znaku towarowego.
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Jezeli chodzi o przestanke dotyczaca
czerpania nienaleznej korzy$ci
z charakteru odrézniajgcego lub renomy
wezeéniejszego znaku towarowego, to
obejmuje ona przypadek, w ktérym majg
miejsce oczywiste wyzysk
i wykorzystanie slynnego znaku towaro-
wego lub préba czerpania korzysci z jego
reputacji.

(por. pkt 34, 43, 46, 51)

jezeli chodzi o znak towarowy SPA,
bedacy przedmiotem rejestracji
w Beneluksie dla ,wéd mineralnych
i gazowanych oraz innych napojéw
bezalkoholowych; syropéw i innych pre-
paratéw do produkcji napojéw”, naleza-
cych do klasy 32 w rozumieniu porozu-
mienia nicejskiego, to uzywanie ozna-
czenia stownego SPA-FINDERS,
o ktérego rejestracje w charakterze
wspdlnotowego znaku towarowego
whiesiono dla ,,publikacji drukowanych,
wlacznie z katalogami, magazynami
i biuletynami®, nalezgcych do klasy 16,
oraz dla ,uslug biur podrézy”, naleza-
cych do klasy 39 w rozumieniu wspom-
nianego porozumienia, nie moze on
powodowaé czerpania nienaleznej
korzyéci z charakteru odrézniajacego
lub renomy wezesniejszego znaku towa-
rowego lub dziatania na ich szkode.
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W tym zakresie, nawet je§li odbiorcy
dostrzegaliby natychmiastowy zwigzek
miedzy znakiem towarowym SPA
a znakiem towarowym SPA-FINDERS,
to zaistnienie takiego zwiazku nie
wystarczaloby dla wykazania prawdopo-
dobiefistwa wyrzadzenia szkody
w zakresie charakteru odrézniajacego
wczeéniejszego znaku towarowego.
Ponadto wobec faktu, ze slowo ,spa”
jest czesto uzywane dla okreslenia na
przyklad belgijskiego miasta Spa
i belgijskiego toru wyscigowego Spa-
Francorchamps lub w sposéb ogélny
miejsc, w ktdrych odbywa sie hydrote-
rapia, takich jak laZnie lub sauny,
prawdopodobiefstwo wyrzadzenia
szkody w zakresie charakteru odrdznia-
jacego znaku towarowego SPA wydaje
sie by¢ niewielkie. Poza tym brak jest
jakiegokolwiek antagonizmu pomiedzy
towarami i uslugami objetymi tymi
dwoma znakami towarowymi, co mog-
foby byé szkodliwe dla renomy wéd
mineralnych SPA, a zarazem jest malo
prawdopodobne, aby znak towarowy
SPA-FINDERS przyémil wizerunek
znaku towarowego SPA. Wreszcie
z uwagi na to, ze te dwa znaki towarowe
odnosza si¢ do calkiem odmiennych
towaréw, jest malo prawdopodobne,
aby towary i uslugi objete znakiem
towarowym SPA-FINDERS zmniejszyly
site przyciggania znaku towarowego
SPA, nawet gdyby odznaczaly si¢ niska
jakoscia.

(por. pkt 44, 48, 49, 53)



