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

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (druga izba)
z dnia 25 maja 2005 r.”

W sprawie T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, z siedzibg w Spa (Belgia),
reprezentowana przez adwokatéw L. de Brouwera, E. Cornu, E. de Gryse'a
i D. Moreau,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetiznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktdrej druga strong w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM byta

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, z siedziba w Nowym Jorku, New York
(Stany Zjednoczone),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
10 grudnia 2003 r. (R 131/2003-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu
miedzy Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV a Spa-Finders Travel
Arrangements Ltd,

SAD PIERWSZE] INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

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

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 lutego 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 26 maja 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 stycznia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 14 pazdziernika 1996 r. spétka Spa-Finders Travel Arrangements Ltd
dokonata zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego do Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wetvnetrznego (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 pdzn, zm.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie sfowne SPA-
FINDERS.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16 i 39
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r,
zrewidowanego i zmienionego. Towarom tym i ustugom odpowiada nastepujacy
opis:

— ,publikacje drukowane, wljcznie z katalogami, magazynami i biuletynami”,
nalezace do klasy 16,
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~— ustugi biur podrézy”, nalezace do klasy 39.

W dniu 19 stycznia 1998 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 5/1998.

W dniu 17 kwietnia 1998 r. Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV
(zwana dalej ,Spa Monopole” lub ,skarzacy”) zglosita sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego.

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

— rejestracja nr 389 230 w Beneluksie, dotyczaca znaku towarowego SPA dla
towaréw ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; syropy
i inne preparaty do produkcji napojéw”, nalezacych do klasy 32,

— rejestracja nr 372 307 w Beneluksie, dotyczaca znaku towarowego SPA dla
towaréw ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; $rodki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania; mydla; $rodki perfumeryjne;
olejki eteryczne, kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; érodki do czyszczenia
zebéw”, nalezacych do klasy 3,
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— rejestracja nr 54 721 w Niemczech, dotyczaca znaku towarowego SPA dla
towarédw i ustlug nalezacych do klasy 3, wskazanych powyzej oraz ,uslug
hotelowych; fazni publicznych, basenéw i uslug w zakresie saun; organizacji
konferencji i wystaw; rezerwacji pokoi”, nalezacych do klasy 42,

— rejestracja nr 501 661 w Beneluksie, dotyczaca znaku towarowego LES
THERMES DE SPA dla towaréw nalezacych do klasy 3.

Skarzaca powolala sie w sprzeciwie réwniez na niezarejestrowane oznaczenia,
a mianowicie na nazwe spélki i nazwe handlowa SA Spa Monopole, compagnie
fermiére de Spa, w skrécie ,SA Spa Monopole NV”, uzywana w obrocie handlowym
w odniesieniu do wéd mineralnych i urzadzen termalnych.

Na poparcie swego sprzeciwu skarzaca powolala sic na art. 8 ust. 4 i 5

rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw zostal skierowany wobec wszystkich towaréw
i ustug, ktére obejmowal zgloszony znak towarowy.

Na mocy decyzji z dnia 28 listopada 2002 r. Wydzial Sprzeciwdw odrzucit sprzeciw,
stwierdzajac, ze nie zostalo wykazane, iz uzywanie znaku towarowego SPA-
FINDERS umotzliwialoby czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wczeéniejszych
znakéw towarowych lub dzialaloby na szkode charakteru odrézniajacego tych
wezeéniejszych znakéw.

W dniu 28 stycznia 2003 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od tej decyzji na
podstawie art. 5759 rozporzadzenia nr 40/94.
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Na mocy decyzji z dnia 10 grudnia 2003 r. (zwanej dalej ,zaskarzong decyzja”)
Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwolanie skarzacej. Izba Odwotawcza
potwierdzila istnienie podobienistwa pomigdzy rozpatrywanymi znakami towaro-
wymi i zakres renomy znaku towarowego SPA w odniesieniu do wdd mineralnych
w Belgii i w calym Beneluksie. Izba Odwolawcza uznala jednak, ze nie zostalo
wykazane, jakoby rejestracja znaku towarowego SPA-FINDERS dla towaréw z klasy

16 i ustug z klasy 39 miata by¢ szkodliwa dla znaku towarowego SPA w rozumieniu
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

Na uzasadnienie skargi skarzaca podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.

Argumentacja stron

W przedmiocie dopuszczalnoéci okolicznosei faktycznych i prawnych podniesio-
nych przed Sadem

OHIM podnosi po pierwsze niedopuszczalno$é zarzutu w zakresie dotyczacym
znaku towarowego LES THERMES DE SPA zarejestrowanego w Beneluksie pod
numerem 466 130 dla ,uslug $wiadczonych w ramach zakladéw termalnych,
wlacznie ze $wiadczeniem zabiegéw pielegnacyjnych; laZnie, prysznice, masaze”,
nalezacych do klasy 42. OHIM wskazuje w tym wzgledzie, ze wobec faktu, iz
postepowanie w sprawie sprzeciwy, jak réwniez postepowanie przed Izba
Odwolawczg OHIM, nie obejmowalo tego znaku towarowego, to zarzuty skarzacej
sa w tym zakresie niedopuszczalne.

Skarzaca potwierdzita na rozprawie, ze na znak towarowy LES THERMES DE SPA,
zarejestrowany w Beneluksie pod numerem 466 130 dla uslug z klasy 42, powolata
sie po raz pierwszy przed Sadem.
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W przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94

— W przedmiocie renomy wczeéniejszych znakéw towarowych

Skarzaca podnosi, ze rézne znaki towarowe SPA posiadaja w Beneluksie znaczaca
renome, co wynika po pierwsze z jej prawa do wylacznego korzystania od roku 1921
z wod miasta Spa i z faktu, Ze wytwarza ona i wprowadza do obrotu wody mineralne
pochodzace z tych Zrédet pod znakiem towarowym SPA. Po drugie, znak towarowy
SPA jest w Beneluksie liderem na rynku wody mineralnej. Po trzecie, woda
mineralna SPA ma pozytywne dzialanie zdrowotne, co zostalo uznane przez
Krélewska Akademie Zdrowia w Belgii. Wreszcie skarzaca podnosi, ze butelki
z nazwa SPA sa sprzedawane w wielu pafistwach Europy i na calym $wiecie. Ponadto
skarzaca wskazuje, Ze renoma, jaka w zakresie wdd mineralnych posiada
w Beneluksie znak towarowy SPA, zostala uznana przez Wydzial Sprzeciwéw
i Izbg Odwolawcza OHIM zaréwno w zaskarzonej decyzji, jak i w innej sprawie
(decyzja Drugiej Izby Odwolawczej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie
R 168/2003-2 SA SPA Monopole, compagnie fermiére de Spa przeciwko Cosmetics
Ltd).

Skarzgca stwierdza ponadto, zZe réwniez znak towarowy LES THERMES DE SPA
posiada znaczaca renome w Beneluksie, jesli chodzi o ustugi z klasy 42. Skarzaca
wskazuje w tym zakresie na wlasciwoéci lecznicze wody i term Spa, znanych od XIX
wieku, odkad nazwa LES THERMES DE SPA uzyskala najwyzsze uznanie
i przyciagnela wielu turystéw i konsumentéw.

Zdaniem OHIM, jedynie znak towarowy SPA zarejestrowany pod numerem 389 230
dla towardéw z klasy 32 posiada znaczaca renome na terytorium Beneluksu i tylko ten
znak nalezy bra¢ pod uwage w ramach niniejszej sprawy.
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— W przedmiocie podobienstwa lub identycznosci rozpatrywanych znakéw
towarowych

Skarzaca nie podwaza oceny podobieristwa znakéw towarowych SPA i SPA-
FINDERS, dokonanej przez Izbe Odwolawcza. Uwaza ona ponadto, ze znaki
towarowe LES THERMES DE SPA i SPA-FINDERS s3a wzgledem siebie podobne.

OHIM podziela stanowisko skarzgcej co do podobieristwa znakéw towarowych SPA-
FINDERS i SPA. Jego zdaniem ze wzgledu na to podobieristwo odbiorcy
w Beneluksie mogliby uznaé, iz miedzy oznaczeniem a znakiem towarowym istnieje
zwigzek w rozumieniu orzeczenia w sprawie Adidas (wyrok Trybunalu z dnia
23 paidziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec.
str. I-12537, zwany dalej ,wyrokiem w sprawie Adidas”). OHIM podkresla jednakze,
iz samo wystapienie takiego zwigzku nie pozwala na stwierdzenie, ze zaistniata
szkoda w zakresie charakteru odrézniajacego lub renomy weczesniejszego znaku
towarowego czy tez ze z tego charakteru lub renomy moglyby by¢ czerpane
nienalezne korzysci.

— W przedmiocie metody oceny przeslanki art. 8 ust. 5 in fine rozporzadzenia
nr 40/94

Skarzaca powoluje si¢ na orzecznictwo Trybunalu dotyczace stosowania 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, str. 1), uzasadniajagc w ten sposdb twierdzenie, iz
elementem istotnym jest mozliwo$¢ uznania przez odbiorcéw, ze miedzy
wczedniejszym znakiem towarowym a zgloszonym znakiem towarowym istnieje
zwigzek (wyrok w sprawie Adidas, pkt 38 i 39). Zdaniem skarzgcej zaistnienie
takiego zwigzku powoduje z jednej strony powstanie szkody w zakresie charakteru
odrézniajacego i renomy wczedniejszego znaku towarowego, a z drugiej strony
umozliwia zgloszonemu znakowi towarowemu czerpanie nienaleznej korzysci
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z renomy wczeéniejszego znaku towarowego. Skarzaca dodaje, ze im wigksza
renome posiada wczeéniejszy znak towarowy, tym bardziej szkodliwym dla tej
renomy lub charakteru odrézniajacego tego znaku jest uzywanie podobnego znaku
towarowego dla odmiennych towaréw lub uslug.

Skarzaca powoluje si¢ na wyrok Trybunalu Sprawiedliwoéci Beneluksu z dnia
1 marca 1975 r. w sprawie Claeryn, w kt6érym stwierdzono, ze charakter odrézniajacy
renomowanego znaku towarowego mozna oceni¢ wedlug zdolnosci wzbudzenia
wéréd odbiorcéw natychmiastowego skojarzenia z towarem, dla ktdérego zostal on
zarejestrowany. Wreszcie skarzaca podkresla, ze w $wiadomoéci odbiorcéw miedzy
zgloszonym znakiem towarowym a wczeéniejszym znakiem towarowym zaistnial
zwigzek, co umozliwia czerpanie nienaleznej korzyéci i moze powodowa¢ szkode
w zakresie renomy wczesniejszego znaku towarowego. Jej zdaniem odbiorcy beda
uwazaé, ze przedsiebiorstwa oferujace rozpatrywane towary i uslugi sa powigzane
gospodarczo.

OHIM zaprzecza tej tezie.

— W przedmiocie zastosowania przestanek art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94

Co sie tyczy zastosowania w niniejszej sprawie przestanek art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca podnosi po pierwsze, ze znak towarowy SPA-
FINDERS odnosi si¢ do publikacji zwigzanych ze zdrowiem i urodg oraz do uslug
biur podrézy dotyczacych zakladéw termalnych w Europie. Jej zdaniem, wobec
okolicznosci, ze znak towarowy SPA posiada renome w Beneluksie, odbiorcy z tego
regionu natychmiast uznaja, ze istnieje zwigzek miedzy SPA-FINDERS a wodami
mineralnymi objetymi znakiem towarowym SPA, czy zakladami termalnymi, ktére
uzywaja tej wody. Dlatego tez to skojarzenie pomigdzy znakiem towarowym SPA
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a znakiem towarowym SPA-FINDERS odnoszacym si¢ do uslug biur podrézy
i publikacji bedzie powodowa¢ powstanie szkody w zakresie charakteru odréznia-
jacego wczesniejszego znaku towarowego poprzez efekt rozmycia tego znaku.

Skarzgca podkreéla nastgpnie, ze poprzez skojarzenie znakéw towarowych SPA
i SPA-FINDERS odbiorcy uznaja, ze przedsigbiorstwa oferujace te towary i ustugi sa
powigzane gospodarczo. Scilej rzecz biorgc, odbiorcy moga przypuszczaé, ze ustugi
biur podrézy SPA-FINDERS sa oferowane przez skarzaca lub ze skarzaca udzielila
licencji w tym zakresie. Prowadzifoby to do czerpania nienaleznej korzyéci przez
znak towarowy SPA-FINDERS z renomy znaku towarowego SPA. Skarzaca powoluje
sie w tym zakresie na wyzej wskazana decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 12 grudnia 2003 r. (pkt 28).

Skarzaca powoluje sig réwniez na powigzania gospodarcze, ktérych istnienie miedzy
przedsigbiorstwami oferujacymi towary SPA i SPA-FINDERS moga stwierdzi¢
odbiorcy, aby wykazaé zaistnienie prawdopodobiefistwa wyrzadzenia szkody
w zakresie renomy znaku towarowego SPA. Wobec faktu, ze Spa Monopole nie
moze kontrolowa¢ jakoéci towaréw i ustug sprzedawanych pod znakiem towarowym
SPA-FINDERS, prawdopodobiefistwo to jest realne. Na poparcie swej argumentacji
skarZgca ponownie powoluje si¢ na wyzej wskazana decyzje Drugiej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 12 grudnia 2003 r. (pkt 28).

OHIM jest zdania, ze skarzaca nie przedstawita jakiegokolwiek dowodu umozliwia-
jacego zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. OHIM podkreéla, ze
stowo ,spa” jest znane nie tylko ze wzgledu na wody mineralne i wskazuje w tym
zakresie réwniez na miasto Spa, tor wyscigowy formuly 1 i okoliczny region. Stowo
#Spa” jest réwniez powszechnie uiywane w celu okreflenia kuracji wodnych
i odpowiednich wrzadzert z nimi zwigzanych (hydroterapia, sauny itp.). OHIM
dodaje, ze konsument skojarzy znak towarowy SPA-FINDERS z poszukiwaniem
miejsc o charakterystyce ,spa” (hydroterapia, taznie, sauny itp.). Ponadto zdaniem
OHIM nie ma nic podejizanego w uzywaniu sfowa ,spa” w jego opisowym
i rodzajowym znaczeniu, o ile uzycie to nie stanowi bezposredniego lub posredniego
odniesienia do wéd mineralnych.
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Ocena Sqdu

Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi: ,,[pJonadto w wyniku sprzeciwu
wladciciela wczeséniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wezeéniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych wczeéniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli,
w przypadku wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, cieszy si¢ on
renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towaro-
wego, cieszy si¢ on renoma w danym paristwie czfonkowskim i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wezeéniejszego znaku towarowego
czy tez dziala na ich szkode]”.

W celu stwierdzenia, czy Izba Odwolawcza naruszyla ten przepis, nalezy dokonac
oceny, czy w niniejszej sprawie zostaly spelnione przestanki jego stosowania. Sad
stwierdza w tym wzgledzie, ze wczeéniejszymi znakami towarowymi, na ktére
powolano si¢ w sprzeciwie, sa znaki zarejestrowane w Beneluksie i jeden krajowy
znak towarowy. Dlatego tez nalezy zbada¢ po pierwsze, czy zgloszony znak
towarowy jest identyczny z tymi wcze$niejszymi znakami towarowymi lub czy
odznacza si¢ wobec nich podobieristwem, po drugie, czy te wczesniejsze znaki
posiadaja renome w Beneluksie lub w danym panstwie cztonkowskim, i po trzecie,
czy uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego powodowatoby
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niej-
szego znaku towarowego, czy tez dzialatoby na ich szkode. Poniewaz przestanki te
muszg zosta¢ spelnione facznie, niespelnienie jednej z nich wystarcza dla
stwierdzenia braku mozliwoéci zastosowania przepisu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

Ponadto Sad stwierdza, jak zostato potwierdzone na rozprawie, ze sprzeciw skarzacej
nie odnosil sie¢ do znaku towarowego LES THERMES DE SPA, zarejestrowanego
w Beneluksie pod numerem 466 130, na ktéry to znak po raz pierwszy powolano si¢
przed Sadem. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem okolicznoéci faktyczne
podniesione przed Sadem, na ktére nie powolano si¢ w postepowaniu przed
instancjami OHIM, moga podwazy¢ zgodno$¢ z prawem decyzji tylko w sytuaciji, gdy
OHIM byt zobowiazany wzia¢ je pod uwage z urzedu. W tym zakresie z art. 74 ust. 1
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in fine rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym w postepowaniu odnoszacym sie
do wzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza si¢ w badaniu stanu
faktycznego do zarzutéw i zadan przedstawionych przez strony, wynika, ze nie jest
on zobowigzany do wzigcia pod uwage z urzedu okolicznosci faktycznych, ktére nie
zostaly podniesione przez strony. Stad okolicznoéci te nie moga podwazaé¢ zgodnoéci
z prawem decyzji izby odwolawczej [wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. 11-2939,
pkt 13].

Z powyzszych wzgledéw nalezy odrzuci¢ argumenty skarzacej w zakresie doty-
czacym rejestracji w Beneluksie pod numerem 466 130 znaku towarowego LES
THERMES DE SPA i ograniczy¢ badanie do znakéw towarowych SPA, zarejes-
trowanych pod numerami 389 230, 372 307, 54 721 i do znaku towarowego LES
THERMES DE SPA, zarejestrowanego pod numerem 501 661,

W przedmiocie podobienistwa lub identycznosci rozpatrywanych znakéw towaro-
wych

Sad stwierdza po pierwsze, ze obydwie strony prawidlowo uznaja zaistnienie
podobienstwa rozpatrywanych znakéw towarowych. Wobec tego wynik sprawy
zalezy od ziszczenia si¢ dwoch pozostalych przestanek art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 (zob. pkt 30 powyzej).

W przedmiocie renomy wczeéniejszych znakéw towarowych

Sad wskazuje nastepnie, Ze zgodnie z orzecznictwem, aby spelniaé wymag renomy
wezedniejszy krajowy znak towarowy powinien by¢ znany wéréd znacznej grupy
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odbiorcéw, do ktérych skierowane sg towary lub ustugi oznaczone tym znakiem
[wyrok Trybunalu z dnia 14 wrzeénia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors,
Rec. str. I-5421, pkt 31 i wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El
Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. 11-4297,
pkt 67].

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze znak towarowy SPA, zarejestrowany
w Beneluksie pod numerem 389 230 dla towaréw z klasy 32 cieszy si¢ utrwalong
renomag na terytorium Beneluksu.

Jednakze skarzaca nie przedstawita jakiegokolwiek argumentu umozliwiajacego
stwierdzenie zaistnienia w Beneluksie renomy znaku towarowego SPA, zarejes-
trowanego w Beneluksie pod numerem 372 307 dla towaréw z klasy 3.

Ponadto Sad stwierdza, ze nie zostalo wykazane zaistnienie na terytorium Niemiec
renomy znaku towarowego SPA, zarejestrowanego w Niemczech pod numerem
54 721 dla towaréw i ustug z klas 3 i 42. W tym zakresie w zaskarzonej decyzji
stwierdzono wyraznie, Ze brak jest jakiegokolwiek dowodu skarzacej, ktéry
umozliwitby ustalenie, ze znak ten posiada renome na wskazanym obszarze.
Skarzaca nie przedstawita przed Sgdem jakiejkolwiek okolicznosci, ktéra mogtaby
zakwestionowaé ocene Izby Odwolawczej. Sam fakt, ze woda mineralna SPA jest
sprzedawana w Niemczech, nie stanowi dowodu na okolicznos¢ zaistnienia renomy
znaku towarowego SPA dla omawianych towaréw z klas 3 i 42.

Wreszcie Sad stwierdza, ze nie zaistnialy okolicznosci, ktére umozliwiatyby
stwierdzenie renomy znaku towarowego LES THERMES DE SPA, zarejestrowanego
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w Beneluksie pod numerem 501 661 dla towaréw z klasy 3. W tym zakresie skarzaca
przedstawita jedynie okolicznoéci dotyczace renomy znaku towarowego LES
THERMES DE SPA dla towaréw i ustug z klasy 42, wynikajacej z prowadzenia
urzadzen termalnych.

Dlatego tez dla celéw stosowania w niniejszej sprawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 Sad wezmie pod uwage jedynie renome na terytorium Beneluksu znaku
towarowego SPA, zarejestrowanego pod numerem 389 230 dla towaréw z klasy 32.
Wobec tego nalezy ustalié, czy uzywanie bez uzasadnionego powodu znaku
towarowego SPA-FINDERS powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego SPA, zarejestrowanego
w Beneluksie pod numerem 389230 dla towaréw z klasy 32 badZ czy dziataloby na
ich szkode.

W przedmiocie czerpania nienaleznej korzyéci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego i dzialania na ich szkode

Sad zaznacza po pierwsze, ze celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 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 wezeéniejszego renomowa-
nego krajowego znaku towarowego zlozenia sprzeciwu wobec rejestracji znakéw
towarowych mogacych by¢ szkodliwymi dla renomy lub charakteru odrézniajacego
znaku wezesniejszego lub mogacych przynosié nienalezne korzysci ze wzgledu na te
renome lub charakter odrézniajacy. W tym zakresie nalezy udcisli¢, ze whadciciel
wezesniejszego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazywaé zaistnienia
faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego, powinien on jednak
przedstawi¢ okolicznoéci umozliwiajace stwierdzenie prima facie, ze w przyszloéci
istnieje prawdopodobiefistwo czerpania nienaleznej korzyéci lub wyrzadzenia
szkody, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne.
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Sad stwierdza ponadto, Ze zaistnienie zwigzku pomiedzy zgloszonym znakiem
towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym jest podstawowa przestanka
zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Jezeli bowiem wystapia
wymienione w tym przepisie naruszenia znaku towarowego, to beda one wynikad
z pewnego stopnia podobiefistwa miedzy zgloszonym znakiem towarowym
a wezeéniejszym znakiem towarowym. Ze wzgledu na to podobienistwo zaintereso-
wany krag odbiorcéw dokona zestawienia tych dwéch znakéw, to znaczy uzna, iz
istnieje miedzy nimi zwigzek. Zaistnienie tego zwigzku powinno byé oceniane
ogolnie, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw danej sprawy (zob.
analogicznie wyrok w sprawie Adidas, pkt 29 i 30). Im bardziej znaczace s3 w tym
wzgledzie charakter odrézniajacy i renoma wezeéniejszego znaku towarowego, tym
tatwiej mozna przyja¢ zaistnienie naruszenia (ww. wyrok w sprawie General Motors,
pkt 30).

W $wietle powyzszych stwierdzert Sad powinien ocenié, czy uzywanie znaku
towarowego SPA-FINDERS moze powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego SPA lub czy moze
dziataé na ich szkode.

— W przedmiocie szkody wyrzadzonej w zakresie charakteru odrézniajacego
wczeéniejszego znaku towarowego

Szkoda ta wystepuje, jezeli wczeéniejszy znak towarowy nie wywoluje juz
natychmiastowych skojarzefi z towarami, dla ktérych zostal zarejestrowany i jest
uzywany (zob. podobnie, opinia rzecznika generalnego Jacobsa w sprawie Adidas,
Rec. str. [-12540, pkt 37).

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie przedstawila zadnego
dowodu, ktéry umozliwialby stwierdzenie prawdopodobieristwa wyrzadzenia szkody
w zakresie charakteru odrézniajacego znaku towarowego SPA w wyniku uzywania
znaku towarowego SPA-FINDERS. W istocie skarzaca kfadzie nacisk na ustanawiany
jej zdaniem przez odbiorcéw natychmiastowy zwiazek miedzy znakiem towarowym
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SPA a znakiem towarowym SPA-FINDERS. Na podstawie tego zwiazku skarzaca
wywodzi powstanie szkody w zakresie charakteru odrézniajacego. Jednakze, jak
skarzaca przyznata na rozprawie, zaistnienie takiego zwigzku nie wystarcza dla
wykazania prawdopodobieristwa wyrzadzenia szkody w zakresie charakteru
odrézniajacego. Sad stwierdza ponadto, iz wobec faktu, ze slowo ,spa” jest czesto
uzywane dla okreflenia na przykiad belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru
wyscigowego Spa-Francorchamps lub w sposéb ogdlny miejsc, w ktérych odbywa sie
hydroterapia, takich jak faznie lub sauny, prawdopodobiefistwo wyrzadzenia szkody
w zakresie charakteru odrézniajacego znaku towarowego SPA wydaje sig byé
niewielkie.

Zatem skarzaca nie wykazala, ze uzywanie znaku towarowego SPA-FINDERS moze
powodowa¢ powstanie szkody w zakresie charakteru odrézniajacego znaku
towarowego SPA.

— W przedmiocie szkody wyrzadzonej w zakresie renomy wczesniejszego znaku
towarowego

Szkoda ta wystepuje, jezeli towary, dla ktérych uzywa sig zgloszonego znaku
towarowego, s3 odbieérane przez odbiorcéw w taki sposdb, ze zmniejsza sie sita
przyciggania wezedniejszego znaku towarowego (zob. podobnie ww. opinia rzecznika
generalnego Jacobsa w sprawie Adidas, pkt 38).

W niniejszej sprawie ani w postgpowaniu przed instancjami OHIM ani nawet przed
Sadem skarzgca nie przedstawita Zadnego dowodu, ktéry umozliwialby stwierdzenie,
ze rejestracja znaku towarowego SPA-FINDERS nioslaby ze soba prawdopodobieri-
stwo wyrzadzenia szkody w zakresie renomy znaku towarowego SPA.

W tym wzgledzie, jak slusznie wskazuje OHIM, brak jest jakiegokolwiek
antagonizmu pomiedzy towarami i ustugami objetymi znakami towarowymi SPA
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i SPA-FINDERS, co mogloby by¢ szkodliwe dla renomy wéd mineralnych SPA. Sad
zaznacza réwniez, ze mato prawdopodobne jest, aby znak towarowy SPA-FINDERS
przy¢émit wizerunek znaku towarowego SPA.

Argument skarzacej, oparty na cytowanej powyzej decyzji Drugiej [zby Odwotawczej
OHIM z dnia 12 grudnia 2003 r. nie zaprzecza temu wnioskowi, poniewaz w decyzji
tej Izba Odwolawcza OHIM stwierdzita w pkt 28, ze ze wzgledu na pokrewieristwo
omawianych towardéw istnialo prawdopodobieristwo wyrzadzenia szkody w zakresie
renomy oraz czerpania z niej nienaleznej korzyéci Jednakze w niniejszej sprawie
znaki towarowe SPA i SPA-FINDERS odnosza si¢ do catkiem odmiennych towaréw,
a mianowicie do wody mineralnej oraz do publikacji i ustug biur podrézy. Sad
stwierdza wobec tego, Ze jest malo prawdopodobne, aby towary i ustugi objete
znakiem towarowym SPA-FINDERS zmniejszyly site przyciagania znaku towaro-
wego SPA, nawet gdyby odznaczaly si¢ niska jakoscia.

Z powyiszych wzgledéw skarzaca nie wykazala, ze uzywanie znaku towarowego
SPA-FINDERS mogloby powodowaé powstanie szkody w zakresie renomy znaku
towarowego SPA.

— W przedmiocie czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczeéniejszego znaku towarowego

Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy wczeéniej-
szego znaku towarowego nalezy rozumie¢ jako obejmujace przypadek, w ktérym
maja miejsce oczywiste wyzysk i wykorzystanie slynnego znaku towarowego lub
préba czerpania korzyéci z jego reputacji (zob. podobnie ww. opinia rzecznika
generalnego Jacobsa w sprawie Adidas, pkt 39).
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W niniejszej sprawie Sad stwierdza, Ze nie zostalo wykazane, aby znak towarowy
SPA-FINDERS umozliwial jego wlascicielowi czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczedniejszego znaku towarowego SPA.
Nie zostaly bowiem przedstawione jakiekolwiek dowody na okoliczno$é zaistnienia
prawdopodobieristwa wyzysku i wykorzystania znaku towarowego SPA lub na
okoliczno$é préby czerpania korzysci z jego reputacji.

Zatem nie zostalo wykazane, Ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego mogtoby
powodowa¢ czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wezedniejszego znaku towarowego lub dziafanie na ich szkode. W zwigzku z tym nie
ma potrzeby, by Sad rozstrzygal o istnieniu prawdopodobieristwa uzywania
zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu.

Skoro nie zostala spelniona jedna z przestanek koniecznych dla zastosowania
przepisu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, zarzut naruszenia tego przepisu jest
bezzasadny. Dlatego tez skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zgdanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z Zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obciazona kosztami postepowania.

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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