WYROK SADU (6sma izba)
z dnia 13 maja 2015 r.(*)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspolnotowego znaku towarowego CLEANIC Kindii — Wcze$niejsze stowne wspolnotowe
znaki towarowe CLINIQUE — Wzgledne podstawy odmowy rejestracji —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Podobienstwo towaroéw i ustug — Artykut 8 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Czerpanie nienaleznej korzys$ci z charakteru
odrozniajacego lub renomy wezesniejszych znakow towarowych — Artykut 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009

W sprawie T-364/12

Harper Hygienics S.A., z siedzibg w Warszawie (Polska), reprezentowana poczatkowo przez
R. Rumpla, radcg¢ prawnego, a nastgpnie przez D. Rzazewska, radce prawnego, i G. Pietrasa,
adwokata,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez D. Walicka, dziatajacg w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postgpowaniu przed Izbg Odwoltawcza OHIM, wystepujaca przed
Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Clinique Laboratories, LLC, z siedzibg w Wilmington, Delaware (Stany Zjednoczone),
reprezentowana poczatkowo przez adwokatow V. von Bomhard 1 A. Rencka oraz K. Hughes,
solicitor, nastepnie przez K. Hughes,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 17 maja
2012 r. (sprawa R 1135/2011-1), dotyczaca postgpowania w sprawie sprzeciwu migdzy
Clinigue Laboratories, LLC a Harper Hygienics S.A.,

SAD (6sma izba),

w sktadzie: D. Gratsias, prezes, M. Kancheva i C. Wetter (sprawozdawca), sedziowie,



sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 8 sierpnia 2012 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
4 stycznia 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez interwenienta w sekretariacie Sadu
w dniu 4 stycznia 2013 r.,

uwzgledniajac postanowienie z dnia 9 kwietnia 2013 r. odmawiajace wydania zgody na
zlozenie repliki,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 listopada 2014 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

1 W dniu 10 czerwca 2009 r. skarzaca, Harper Hygienics S.A., dokonata w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgtoszenia
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

2 Znakiem towarowym, dla ktorego wystapiono o rejestracje, jest nastgpujace oznaczenie
graficzne:



3 Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 3, 51 16 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug dla
celow rejestracji znakoéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z
tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 3: ,,srodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; §rodki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania; mydta; §rodki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, ptyny do pielegnacji wtosow; srodki do czyszczenia zebow, bawetna do
celow kosmetycznych, ptatki z bawelny do celéw kosmetycznych, chusteczki nasgczone
ptynami kosmetycznymi, patyczki z watg bawetniang do celow kosmetycznych, wata do
celéw kosmetycznych, artykuty sanitarne, toaletowe, higieniczne i kosmetyczne ujete w tej
klasie, preparaty kosmetyczne do pielgegnacji niemowlat i dzieci, preparaty higieny osobistej,
chusteczki nawilzone do uzytku sanitarnego lub kosmetycznego”;

— klasa 5: ,,produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; srodki sanitarne do celow
medycznych; substancje dietetyczne do celow leczniczych, zywnos¢ dla niemowlat; plastry,
materiaty opatrunkowe; materiaty do plombowania zegboéw, woski dentystyczne; srodki
odkazajace; srodki do zwalczania robactwa; fungicydy, herbicydy, podpaski higieniczne,
wktadki higieniczne, chusteczki nasgczane ptynami farmaceutycznymi, chusteczki nasagczone
ptynami do higieny intymnej, $Srodki dezynfekcyjne do celéw higienicznych, tampony
sanitarne, chusteczki nasaczone ptynami farmaceutycznymi do higieny osobistej,
pieluchomajtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawelny, pieluszki jednorazowe z papieru,
celulozy, bawely, wszystkie wymienione dla chorych z brakiem kontroli czynnosci
fizjologicznych”;

— klasa 16: ,,papier, tektura i wyroby z tych materiatow, nieujete w innych klasach; druki;
materiaty introligatorskie; materiaty fotograficzne; materiaty piSmienne; kleje do materiatéw
pismiennych lub do celéw domowych; materialy przeznaczone dla artystow; pedzle
malarskie; maszyny do pisania i sprzgt biurowy (z wyjatkiem mebli); materiaty szkoleniowe 1



instruktazowe (z wyjatkiem aparatow); materialy z tworzyw sztucznych do pakowania
(nieujete w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce, pieluchomajtki jednorazowe z
papieru, celulozy lub mieszanek tych materiatdéw nieujete w innych klasach, pieluszki
jednorazowe z papieru, celulozy lub mieszanek tych materialdw nieujete w innych klasach;
opakowania na artykuly sanitarne, higieniczne i kosmetyczne z papieru, tektury, folii i
tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa [papierowe]”.

4 Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspolnotowych Znakow Towarowych nr 59/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.

5 W dniu 25 stycznia 2010 r. interwenient, Clinique Laboratories, LLC, wniost na
podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku
towarowego dla towarow i ustlug wskazanych w pkt 3 powyzej.

6 Sprzeciw opierat si¢ w szczegdlnosci na nastgpujacych wezesniejszych stownych
znakach towarowych CLINIQUE (zwanych dalej ,,wcze$niejszymi znakami towarowymi’):

a)  wspolnotowym znaku towarowym nr 54 429, zarejestrowanym w dniu 19 listopada
1998 r., wskazujacym towary nalezace do klas 3, 14, 25 1 42 odpowiadajace, dla kazdej z tych
klas, nastepujagcemu opisowi:

— klasa 3: ,,wyroby toaletowe 1 preparaty do pielegnacji ciata, mydta; §rodki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, srodki przeciw poceniu, talk, produkty do
pielegnacji wtoséw, w tym plyny; $rodki do czyszczenia zgbow”;

— klasa 14: ,,metale szlachetne 1 ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi (zawarte w klasie 14); wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrzady
zegarmistrzowskie 1 chronometryczne”;

- klasa 25: ,,0dziez, obuwie, nakrycia glowy”;

— klasa 42: ,,doradztwo w zakresie pielggnacji urody przy wyborze i stosowaniu
kosmetykow, wyrobow toaletowych, srodkéw perfumeryjnych oraz zabiegdéw
kosmetycznych; doradztwo dotyczace ustug w zakresie pielegnacji urody oraz zabiegdéw z
uzyciem Srodkow perfumeryjnych, makijazu i srodkéw pielegnacji skory; projektowanie i
dekoracja wnetrz sklepow, perfumerii, salonéw pielggnacji urody, stoisk kosmetycznych;
badania, rozwdj, ustugi laboratoryjne i wsparcie techniczne dotyczace perfum, kosmetykéw
oraz §rodkow pielggnacji urody i skory”;



b)  wspolnotowym znaku towarowym nr 2 294 429, zarejestrowanym w dniu 7 lutego 2005
r. dla ustug nalezacych do klas 351 42.

7 W uzasadnieniu sprzeciwu powotano si¢ na podstawy odmowy rejestracji okreslone w
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 8 ust. 5 wymienionego rozporzadzenia.

8 Decyzjg z dnia 29 marca 2011 r. Wydziat Sprzeciwoéw odrzucit zgtoszenie
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr
207/2009 dla nizej wymienionych towardw:

— klasa 3: ,,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; §rodki do
Czyszczenia, polerowania, szorowania i §cierania; mydta; srodki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, ptyny do pielegnacji wtosow; srodki do czyszczenia zgbow, bawetna do
celéw kosmetycznych, ptatki z bawelny do celéw kosmetycznych, chusteczki nasaczone
ptynami kosmetycznymi, patyczki z watg bawelniang do celéw kosmetycznych, wata do
celéw kosmetycznych, artykuty sanitarne, toaletowe, higieniczne i kosmetyczne ujete w tej
klasie, preparaty kosmetyczne do pielegnacji niemowlat i dzieci, preparaty higieny osobistej,
chusteczki nawilzone do uzytku sanitarnego lub kosmetycznego ujete w tej klasie”;

— klasa 5: ,,produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; $rodki sanitarne do celow
medycznych; $rodki odkazajace; $rodki do zwalczania robactwa; podpaski higieniczne,
wkladki higieniczne, chusteczki nasaczane ptynami farmaceutycznymi, chusteczki nasagczone
ptynami do higieny intymne;j, srodki dezynfekcyjne do celow higienicznych, tampony
sanitarne, chusteczki nasgczone ptynami farmaceutycznymi do higieny osobistej,
pieluchomayjtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawely, pieluszki jednorazowe z papieru,
celulozy, bawetny, wszystkie wymienione dla chorych z brakiem kontroli czynnosci
fizjologicznych”;

— klasa 16: ,,pieluszki jednorazowe z papieru, celulozy lub mieszanek tych materiatow
nieujete w innych klasach; opakowania na artykuty sanitarne, higieniczne i kosmetyczne z
papieru, tektury, folii i tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa [papierowe]”.

9 Ponadto na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 Wydziat Sprzeciwow
odrzucit zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego takze dla nastepujacych towarow
nalezacych do klasy 5: ,,substancje dietetyczne do celéw leczniczych, zywnos¢ dla
niemowlat; plastry”.

10 Dla pozostatych towarow Wydziat Sprzeciwow oddalit sprzeciw.



11 W dniu 30 maja 2011 r. skarzaca — dziatajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr
207/2009 — wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw. W odpowiedzi z
dnia 31 pazdziernika 2011 r. interwenient wnidst o oddalenie odwotania, a ponadto miedzy
innymi o odrzucenie przez Izb¢ Odwotawczg zgloszenia dla nastepujacych towarow:
,pieluchomajtki jednorazowe z papieru, celulozy lub mieszanek tych materiatow nieujete w
innych klasach”, nalezacych do klasy 16.

12 Decyzja z dnia 17 maja 2012 r. (zwang dalej ,,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie gtowne wniesione przez skarzaca, utrzymujac w
mocy odrzucenie zgloszenia znaku towarowego dla towarow wskazanych w decyzji Wydziatu
Sprzeciwow, oraz uwzglednita odwotanie wzajemne wniesione przez interwenienta. W
szczegolnosci, dokonawszy analizy podobienstwa mi¢dzy oznaczeniami i rozpatrywanymi
towarami, uznala ona, ze istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w przypadku
wczesniejszych znakoéw towarowych 1 zgloszonego znaku towarowego w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. W pkt 49 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza
uznala, ze ani element ,,cleanic”, ani element , kindii”’ zgtoszonego znaku towarowego nie sg
dominujace. Jednakze stwierdzila ona prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, biorac pod
uwage w szczegdlnosci wysokie podobienstwo fonetyczne miedzy poczatkowym elementem
stownym ,.cleanic” zgloszonego znaku towarowego a elementem stownym ,,clinique”
wczesniejszych znakoéw towarowych oraz renome i samoistny charakter odrdzniajacy
wczesniejszych znakoéw towarowych w odniesieniu do towaréw objetych tym znakiem, ktore
zostaly uznane za podobne w stosunku do towardw oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym. Wreszcie Izba Odwotawcza podkreslita, iz nawet przy zatozeniu, ze element
stowny ,,cleanic” nie jest elementem dominujagcym w zgloszonym znaku towarowym,
uznalaby ona, ze element ten zajmuje w zgltoszonym znaku towarowym niezalezng pozycje
nadajaca charakter odrdzniajacy.

13 Izba Odwotawcza rowniez potwierdzila stwierdzenie Wydziatu Sprzeciwow oparte na
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. W tym wzgledzie oddalila argumenty skarzacej,
stwierdzajac, ze nie zdotata ona zakwestionowac kryteriow stosowania wspomnianego
przepisu.

Zadania stron

14 Skarzaca wnosi do Sadu o:

— uznanie skargi za zasadna;



— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji w czesci dotyczacej odmowy rejestracii
zgtoszonego znaku towarowego;

— zmiang zaskarzonej decyzji poprzez rejestracje znaku ,,dla wszystkich zgtoszonych
towarow i ushug”;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

15  OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi w catosci;

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

16  Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, a drugi — naruszenia art. 8 ust. 5
wspomnianego rozporzadzenia.

17  Oprocz zakwestionowania zarzutOw podniesionych przez skarzagcag OHIM powotuje si¢
na niedopuszczalno$¢ zadania skarzacej majacego na celu zmiane zaskarzonej decyzji w taki
sposob, by znak zostat zarejestrowany ,,dla wszystkich zgloszonych towarow i ustug”.

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

18  Na poparcie tego zarzutu skarzaca podnosi w istocie dwa zarzuty szczegétowe
dotyczace popetnionego przez Izbe Odwotawcza bledu w ocenie, po pierwsze, podobienstwa
towarow objetych wezesniejszymi znakami towarowymi i oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym, a po drugie, podobienstwa rozpatrywanych oznaczen.

19  OHIM i interwenient nie zgadzajg si¢ z argumentami skarzacej.



20  Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu
wiasciciela wezesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli z powodu identycznos$ci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego,
identycznosci lub podobienstwa towardw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest
chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

21 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo. W mysl tego
samego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nalezy ocenia¢ cato$ciowo,
zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen i towaréw lub ushug przez wlasciwy krag
odbiorcow, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikow wystepujacych w danym
przypadku, a w szczegolno$ci wzajemnej zaleznos$ci migdzy podobienstwem oznaczen a
podobienstwem oznaczonych towardéw lub ustug [zob. wyrok z dnia 9 lipca 2003 r.,
Laboratorios RTB/OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01,
Rec, EU:T:2003:199, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

22 Dla celow stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad zaktada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub
podobienstwa migdzy kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi oraz identycznosci lub
podobienstwa oznaczonych tymi znakami towarow lub ustug. Mamy tu do czynienia z
przestankami kumulatywnymi [zob. wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM —
easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb.Orz., EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone
tam orzecznictwo].

23 Gdy ochrona wczesniejszego znaku towarowego rozciaga si¢ na cata Unie, nalezy
wzi3¢ pod uwage sposob postrzegania kolidujgcych ze sobg znakoéw przez konsumenta
rozpatrywanych towarow lub ustug na tym terytorium. Jednakze trzeba przypomnie¢, ze dla
odmowy rejestracji wspolnotowego znaku towarowego wystarczy, by wzgledna podstawa
odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 wystgpowata
na czesci terytorium Wspdlnoty [zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Mast-
Jagermeister/OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), T-81/03, T-82/03 i

T-103/03, Zb.Orz., EU:T:2006:397, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcow

24 Na wstepie nalezy przypomniec, ze przy dokonywaniu cato$ciowej oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad nalezy wzia¢ pod uwage przecigtnego
konsumenta danej kategorii towarow, ktory jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie



uwazny i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze poziom uwagi przecigtnego
konsumenta moze ulega¢ zmianom w zaleznos$ci od tego, o jaka kategori¢ towaréw lub ustug
chodzi [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM — Altana Pharma
(RESPICUR), T-256/04, Zb.Orz., EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

25 W tym wzgledzie Izba Odwotawcza poprawnie stwierdzita w pkt 32 i 33 zaskarzonej
decyzji, ze whasciwy krag odbiorcow sktada si¢ z fachowcoOw oraz konsumentéw koncowych,
ktorych poziom uwagi jest stosunkowo wysoki w odniesieniu do ,,produktow
farmaceutycznych” i towarow nalezacych do klasy 5, ktore sg z nimi $cisle zwigzane.
Podobnie Izba Odwotawcza stusznie ocenita, ze w odniesieniu do pozostatych towarow
wlasciwy krag odbiorcow sktada si¢ z przecigtnych konsumentow wykazujacych zwykty
stopien uwagi.

26  Nalezy takze podzieli¢ stwierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym terytorium
wlasciwym jest terytorium Unii, czego zreszta strony nie zakwestionowaty.

W przedmiocie porownania towarow

27  Skarzaca uwaza wbrew temu, co Izba Odwotawcza wskazata w pkt 37 zaskarzonej
decyzji, ze ,,produkty farmaceutyczne 1 weterynaryjne” nalezace do klasy 5 oraz ,,mydta,
kosmetyki, produkty do pielegnacji wltosoéw, srodki do czyszczenia zgbow™ nalezace do klasy
3 nie moga by¢ uwazane za podobne. Skarzaca przypomina, ze towary te naleza do ré6znych
klas. Podnosi ona, Ze produkty farmaceutyczne 1 weterynaryjne stuza celom leczniczym, a nie
estetycznym, tak jak towary nalezace do klasy 3, takie jak ,,mydta, kosmetyki, produkty do
pielegnacji wlosow, w tym ptyny”. Twierdzi ona, Ze jedyne kryterium uzytkownika
koncowego nie moze by¢ wyznacznikiem podobienstwa towarow. Ponadto skarzaca uwaza,
ze produkty weterynaryjne obejmuja Srodki przeznaczone dla zwierzat, a nie dla ludzi i ze
produkty te oraz ,,kosmetyki” nalezace do klasy 3 nie mogg zatem by¢ uznane za podobne,
skoro produkty weterynaryjne stuza do leczenia, nie sa natomiast uzywane do celow
estetycznych.

28  Skarzaca podnosi rowniez, ze pozostate rozpatrywane towary, mianowicie ,,wktadki
higieniczne, chusteczki nasaczane ptynami farmaceutycznymi, chusteczki nasagczone ptynami
do higieny intymnej, $Srodki dezynfekcyjne do celéw higienicznych, tampony sanitarne,
chusteczki nasgczone ptynami farmaceutycznymi do higieny osobistej, pieluchomajtki
jednorazowe z papieru, celulozy, bawelny, pieluszki jednorazowe z papieru, celulozy,
bawelny, wszystkie wymienione dla chorych z brakiem kontroli czynnosci fizjologicznych”,
nalezace do klasy 5 nie moga by¢ potraktowane jak ,.kosmetyki” nalezace do klasy 3, gdyz
ich przeznaczenie oraz sposob uzycia nie maja celoéw kosmetycznych, lecz higieniczne.



29  OHIM i interwenient nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzacej. Interwenient powotuje
si¢ ponadto na niedopuszczalnos$¢ zarzutu szczegdélowego dotyczacego braku podobienstwa
rozpatrywanych towaréw nalezacych do klasy 5. Podnosi w tym wzgledzie, ze skarzaca nie
moze podwazaé przed Sadem podobienstwa wspomnianych towarow, gdyz nie uczynita tego
przed Izba Odwotawcza. Interwenient powotuje si¢ w tym wzgledzie na art. 135 § 4
regulaminu postepowania przed Sadem.

30 W ocenie Sadu nalezy odnie$¢ si¢ do argumentu interwenienta dotyczacego
niedopuszczalno$ci zarzutu szczegoétowego opartego na braku podobienstwa miedzy
rozpatrywanymi towarami przed przystgpieniem do rozstrzygnigcia wspomnianego zarzutu co
do istoty.

31  Argumentacji interwenienta nie mozna uwzgledni¢. Jak orzekt Trybunal (wyrok z dnia
13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C-29/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:162, pkt 57), wskutek
wniesionego do niej odwotania izba odwolawcza jest zobowigzana dokona¢ ponownej 1
catkowitej oceny sprzeciwu pod wzgledem merytorycznym, zarowno pod katem okolicznosci
faktycznych, jak i prawnych [wyrok z dnia 24 maja 2011 r., ancotel/OHIM — Acotel
(ancotel.), T-408/09, EU:T:2011:241, pkt 20].

32 W tym wzgledzie nalezy wskazac, Ze sprzeciw wobec rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga od OHIM
rozpatrzenia kwestii identycznosci lub podobienstwa kolidujacych ze soba znakow
towarowych oraz towar6éw i ustug, do ktorych one si¢ odnosza (zob. podobnie ww. w pkt 31
wyrok ancotel., EU:T:2011:241, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

33 W rezultacie okolicznos¢, ze podobienstwo rozpatrywanych towardw nie zostato
podwazone przez skarzaca przed izbg odwotawcza, nie moze w zaden sposob skutkowaé
zwolnieniem OHIM z obowiazku rozstrzygnigcia kwestii, czy te towary lub ustugi sa
identyczne lub podobne (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok ancotel., EU:T:2011:241, pkt 22
I przytoczone tam orzecznictwo).

34  Taka okolicznos$¢ tym bardziej nie moze zatem skutkowac pozbawieniem strony prawa
do podwazenia przed Sadem — w granicach prawnych i faktycznych ram sporu przed izba
odwotawcza — oceny tej kwestii dokonanej przez te ostatnig instancj¢ [zob. podobnie ww. w
pkt 31 wyrok ancotel., EU:T:2011:241, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia
1 lutego 2005 r. SPAG/OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb.Orz.,
EU:T:2005:29, pkt 24, 25].

35  Artykut 65 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje zreszta, ze skarge do Sadu
moze wnie$¢ kazda strona uczestniczaca w postepowaniu przed izba odwotawcza, dla ktorej



decyzja ma niekorzystny skutek (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok ancotel.,
EU:T:2011:241, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

36  Tak jest faktycznie w przypadku skarzacej, ktorej zgloszenie wspdlnotowego znaku
towarowego zostato odrzucone w odniesieniu do rozpatrywanych towardw. Jest ona zatem
uprawniona do zaskarzenia przed Sadem decyzji Izby Odwotawczej oraz — jak juz zauwazono
w pkt 34 powyzej — do podwazenia w tym kontekscie podobienstwa towardw i ustug objetych
kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi, ustalonego przez Wydzial Sprzeciwow i
potwierdzonego przez Izbe Odwotawcza, ktora podzielita, jak dopuszcza to orzecznictwo,
uzasadnienie decyzji Wydziatu Sprzeciwdw (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok ancotel.,
EU:T:2011:241, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 W konsekwencji interwenient niestusznie powotuje si¢ na niedopuszczalnos¢ zarzutu
szczegotowego majacego na celu zakwestionowanie podobienstwa rozpatrywanych towarow.

38 W Swietle tych rozwazan nalezy zbada¢, czy Izba Odwotawcza stusznie podzielita
stwierdzenia Wydziatu Sprzeciwdw co do podobienstwa rozpatrywanych towarow.

39  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienstwa rozpatrywanych
towarow lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny
stosunek tych towardéw lub ustug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci charakter tych
towarow, ich przeznaczenie, sposob uzywania, podobnie jak to, czy towary te konkuruja ze
soba, czy tez si¢ uzupetniaja. Inne czynniki, jak na przyktad kanaly dystrybucji danych
towaréw, moga by¢ takze wzigte pod uwage [zob. wyroki: z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte
Inglés/OHIM — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), T-443/05, Zb.Orz.,
EU:T:2007:219, pkt 37 1 przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 26 wrzesnia 2012 r., IG
Communications/OHIM — Citigroup i Citibank (CITIGATE), T-301/09, EU:T:2012:473, pkt
44 i przytoczone tam orzecznictwo].

40  Nalezy orzec w odniesieniu do towardow nalezacych do klasy 3, ktore zostaty uznane za
identyczne lub podobne przez Wydziat Sprzeciwow i dla ktérych odmowiono rejestracji
zgloszonego znaku towarowego, ze Izba Odwotawcza stusznie podzielita to stwierdzenie w
pkt 37 zaskarzonej decyzji. Podobnie jest w przypadku ,,pieluchomajtek jednorazowych z
papieru, celulozy lub mieszanek tych materiatéw nieujetych w innych klasach” nalezacych do
klasy 16, ktore Izba Odwotawcza w pkt 36 zaskarzonej decyzji uznata za podobne do
,Wyrobow toaletowych” nalezacych do klasy 3. Punktow tych zreszta strony nie
zakwestionowaty.

41  Co wigcej, nalezy stwierdzi¢, ze niektore z towaréw nalezacych do klasy 3 i do klasy 5
moga mie¢ ten sam cel, by¢ sprzedawane za posrednictwem tych samych kanatow



dystrybucji, takich jak apteki lub inne sklepy specjalistyczne, oraz ze sa one cz¢sto
produkowane przez te same przedsigbiorstwa. Podobnie towary te sg czgsto przeznaczone dla
tych samych odbiorcow koncowych.

42  Shusznie zatem Izba Odwolawcza podzielita stwierdzenie Wydzialu Sprzeciwow,
zgodnie z ktorym istnieje podobienstwo migdzy ,,produktami farmaceutycznymi i
weterynaryjnymi’ nalezacymi do klasy 5 a ,,mydtami lub §rodkami do czyszczenia zebow™, a
takze pewien stopien podobienstwa do ,,kosmetykoéw i produktéw do pielegnacji wtosow”
nalezacych do klasy 3 oraz Ze istnieje podobienstwo miedzy [1,,srodkami odkazajacymi,
srodkami do zwalczania robactwa, chusteczkami nasgczanymi ptynami farmaceutycznymi,
chusteczkami nasgczonymi ptynami do higieny intymnej, §rodkami dezynfekcyjnymi do
celow higienicznych, chusteczkami nasagczonymi ptynami farmaceutycznymi do higieny
osobistej” nalezacymi do klasy 5 a ,,mydtami lub preparatami do pielggnacji ciata”
nalezacymi do klasy 3.

43 Ze wzgledow wyjasnionych w pkt 39 powyzej Izba Odwotawcza stusznie podzielita
stwierdzenie Wydzialu Sprzeciwow, zgodnie z ktorym istnieje niski stopien podobienstwa
miedzy ,,srodkami sanitarnymi do celdow medycznych, wktadkami higienicznymi, tamponami
sanitarnymi, pieluchomajtkami jednorazowymi z papieru, celulozy, bawelny, pieluszkami
jednorazowymi z papieru, celulozy, bawetny, wszystkie wymienione dla chorych z brakiem
kontroli czynnosci fizjologicznych” nalezacymi do klasy 5 a ,,mydtami lub kosmetykami 1
preparatami do pielegnacji ciala” nalezacymi do klasy 3, nawet jesli s3 one uzywane do
odmiennych celow.

44 Ponadto z zasady 2 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, wynika, ze towary 1 uslugi nie mogg by¢
uwazane za odmienne od siebie jedynie na tej podstawie, ze wykazane sg w r6znych klasach
porozumienia nicejskiego. Z orzecznictwa wynika bowiem, ze towary lub ustugi nie muszg
koniecznie pochodzi¢ z tej samej klasy, wzglednie z tej samej kategorii w ramach danej klasy,
by zosta¢ skutecznie porownane i1 stanowi¢ podstawe do sformutowania wniosku w kwestii
istnienia — badz nieistnienia — podobienstwa tych towarow lub ustug [zob. wyrok z dnia 14
grudnia 2006 r., Gagliardi/OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANU MANU
MANU), T-392/04, EU:T:2006:400, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z tego wzgledu
nalezy oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktorym okoliczno$¢, Ze rozpatrywane towary
naleza do r6znych klas, skutkuje tym, iz one same powinny by¢ uznawane za odmienne.

45  Trzeba takze oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktorym Izba Odwotawcza oparta
si¢ wylacznie na kryterium ,,uzytkownika koncowego”, by stwierdzi¢ podobienstwo
rozpatrywanych towardéw. Z decyzji Wydzialu Sprzeciwow wynika bowiem — co zostato
potwierdzone przez Izb¢ Odwolawczg — ze wzial on pod uwage wszystkie majgce znaczenie



czynniki, ktore cechujg relacje migdzy rozpatrywanymi towarami, mianowicie ich charakter,
przeznaczenie, kanaly dystrybucji oraz pochodzenie handlowe.

46 W swietle powyzszego istnieje identycznos¢ lub podobienstwo pomigdzy towarami
wymienionymi w pkt 40—42 powyzej oraz niski stopien podobienstwa pomiedzy towarami
wymienionymi w pkt 43 powyzej.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

47  Jak twierdzi skarzaca, Izba Odwotawcza naruszyta prawo, uznajac, ze zgltoszony znak
towarowy CLEANIC Kindii i weze$niejsze znaki towarowe sg podobne, jedynie na tej
podstawie, iz element stowny ,,cleanic” jest elementem dominujagcym w zgloszonym znaku
towarowym, oraz w ten sposob wytacznie pod tym wzgledem Izba Odwotawcza dokonata
oceny podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen. Skarzaca podnosi, ze taka analiza jest
sprzeczna z utrwalonym orzecznictwem, zgodnie z ktérym znaki towarowe powinny by¢
oceniane jako cato$¢ z uwzglednieniem elementdéw graficznych i stownych. Zauwaza w tym
wzgledzie, ze wbrew stanowisku OHIM elementy graficzne znaku towarowego sg rownie
istotne jak elementy stowne i ze ponadto wptywaja one na stopien podobienstwa znakdéw oraz
nie s3 — jak uwaza to OHIM — wytacznie ,,dekoracyjnym elementem” znaku, lecz stanowia
oznaczenie pochodzenia rozpatrywanych towardow lub ustug. Skarzaca twierdzi nastepnie, ze
argumentacj¢ t¢ wzmacnia okoliczno$¢, iz istnieje mozliwos¢ rejestracji znakoéw towarowych
wylacznie w formie graficzne;.

48  Wynika z tego zdaniem skarzacej, ze podobiefistwo nalezy oceniaé calo$ciowo z
uwzglednieniem elementu graficznego w postaci kwiatu, ktory widnieje na poczatku
zgloszonego znaku towarowego, oraz elementow stownych ,,cleanic kindii” facznie. Skarzaca
podnosi zatem, ze porownanie obu kolidujacych ze sobg oznaczen musi zosta¢ dokonane
calo$ciowo i nie moze sprowadzac si¢ wytacznie do poréwnania elementéw stownych
»clinique” 1 ,,cleanic”.

49  OHIM 1 interwenient nie zgadzajg si¢ z argumentami skarzace;j.

50  Weczesniejsze znaki towarowe obejmujg proste stowo ,,clinique”, ktére nie dzieli si¢ na
kilka elementow. Zgloszony znak towarowy sktada si¢ z rézowego elementu graficznego
przypominajacego ptatki kwiatu, umieszczonego powyzej elementu stownego ,,cleanic”
napisanego wielkimi niebieskimi literami. Pod tymi elementami umieszczony jest element
stowny ,,kindii” napisany wigkszymi i grubszymi literami. Krdj pisma tego elementu
stownego jest fantazyjny, a poszczeg6lne czcionki sg jasnoniebieskie i lekko zacienione.
Kropka nad literg ,,i” znajdujaca si¢ miedzy literami ,,k” i ,,n” elementu stownego ,.kindii” jest



w kolorze r6zowym. Element stowny ,,kindii” ma wyraznie wigkszy rozmiar niz element
stowny ,,cleanic”.

51  Jesli chodzi o typografi¢ elementdéw stownych, nie jest ona wystarczajgco swoista i
oryginalna, by konsumenci zachowali je w pamigci.

52 Nawet jesli element graficzny w postaci kwiatu jest znacznej wielkosci, moze by¢
postrzegany przez konsumenta zasadniczo jako element ozdobny, a nie jako element
wskazujacy pochodzenie handlowe rozpatrywanych towarow. Kwiat moze si¢ kojarzy¢ z
picknem oraz pielggnacja urody i moze zatem w niniejszym przypadku by¢ zreszta uwazany
za element opisowy majacy drugorzedng role. Nalezy zatem orzec, ze elementy graficzne
zgloszonego znaku towarowego sg bez znaczenia. Ponadto nalezy przypomnie¢ w tym
wzgledzie, ze przecietny konsument tatwiej odnosi si¢ do danych towardw, przytaczajac ich
nazwe, niz opisujac element graficzny znaku towarowego [wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r.,
Trubion Pharmaceuticals/fOHIM — Merck (TRUBION), T-412/08, Zb.Orz., EU:T:2009:507,
pkt 45].

53  Pod wzgledem wizualnym element ,,cleanic” zgloszonego znaku towarowego i
wczesniejsze znaki towarowe majg pie¢ wspdlnych liter. Element ,.cleanic” wspotdzieli w
istocie z wezesniejszymi znakami towarowymi dwie pierwsze litery. Maja one takze trzy inne
wspolne litery, mianowicie litery ,,n”, ,,i” oraz ,,e”, ktore jesli nawet zajmuja inne miejsce,
przyczyniaja si¢ do podobienstwa wizualnego.

54  Ponadto przy uwzglednieniu rozmiaru, centralnej pozycji i uzycia pogrubionych
czcionek 1 wielkich liter dla elementu stownego ,,cleanic” zbieznos¢ liter ,,c”, ,,1”, ,,n”, ,.e”
oraz ,,i” w obu oznaczeniach jest znaczaca w cato$ciowym wrazeniu, ktore wywotuja te litery.
Zbiezno$¢ ta nie zostanie catkowicie zneutralizowana obecno$cia elementu stownego
,kindii”, wyzej wymienionymi elementami graficznymi i r6znicg dtugos$ci stow ,,clinique” 1
»cleanic”. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze poczatkowa czgs¢ stownego znaku
towarowego moze przycigga¢ uwage konsumenta w wiekszym stopniu niz czg¢$ci nastgpujace
po niej [zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2004 r., El Corte Inglés/OHIM — Gonzalez
Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espana (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Rec,
EU:T:2004:79, pkt 81]. W odczuciu wiasciwego kregu odbiorcéw stowo ,kindii” bedzie
zatem postrzegane jako drugorzedne.

55 W rezultacie kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja niski stopien podobienstwa
wizualnego.

56  Pod wzgledem fonetycznym poczatkowa cze$¢ stownego znaku towarowego moze
réwniez przycigga¢ uwage konsumenta w wiekszym stopniu niz czgsci nastgpujace po niej



(zob. podobnie ww. w pkt 54 wyrok MUNDICOR, EU:T:2004:79, pkt 81). Tak jest w
niniejszej sprawie. Jak w przypadku postrzegania wizualnego wtasciwy krag odbiorcéw
przywiaze bowiem wigksza wage do poczatkowego elementu stownego ,,cleanic” niz do
elementu ,,kindii”, ktéry jest umieszczony ponizej. Jesli chodzi o elementy graficzne, nie maja
one wplywu na wymoweg.

57  Wiasciwy krag odbiorcéw wymowi wezesniejsze znaki towarowe jako ,.klinik”, a czgsé
poczatkowa zgtoszonego znaku towarowego jako ,.kli nik” po angielsku. Istnieje zatem
wysoki stopien podobienstwa fonetycznego miedzy elementami stownymi ,,cleanic” i
,clinique” kolidujacych ze soba znakéw towarowych pomimo réznicy w wymowie ich
pierwszej samogloski. Argument stanowiacy, ze wlasciwy krag odbiorcow w panstwach
cztonkowskich Unii, na ktérych obszarze nie mowi si¢ ani po francusku, ani po angielsku,
wymowi elementy stowne, odpowiednio, ,,klinik” po francusku oraz ,,kli_nik” po angielsku,
nie moze zostac przyjety. Chodzi tu bowiem o twierdzenie, ktore nie zostato przez skarzaca
wykazane. Poza tym, nawet gdyby ta czgs¢ wiasciwego kregu odbiorcoOw wymawiata
wczesniejsze znaki towarowe po francusku, a zgltoszony znak towarowy po angielsku, znaki
te bytyby wymawiane w sposéb bardzo podobny z punktu widzenia fonetycznego. Co si¢
tyczy argumentu, zgodnie z ktorym wczesniejsze znaki towarowe bylyby wymawiane
,klinikue”, a zgloszony znak towarowy ,,kleanik” przez konsumentdéw nieznajacych ani
francuskiego, ani angielskiego, nalezy stwierdzi¢, ze rowniez chodzi tu o twierdzenie
niewykazane 1 ze skarzaca nie przedstawia zadnego argumentu wskazujacego na to, iz
konsumenci nieznajacy ani francuskiego, ani angielskiego wymawialiby kolidujace ze soba
znaki towarowe w ten sposob.

58 W swietle powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze istnieje przecigtne podobienstwo
fonetyczne migdzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi.

59  Pod wzgledem konceptualnym stowo ,,clinique” ma to samo znaczenie w wigkszosci
panstw cztonkowskich. Jak bowiem wskazuje Izba Odwotawcza w pkt 44 zaskarzone;j
decyzji, wezesniejsze znaki towarowe beda postrzegane jako stowo francuskie oznaczajace
»prywatny szpital lub klinika” 1 jako przymiotnik oznaczajacy ,.kliniczny”, czyli co$
zwigzanego z badaniem 1 leczeniem pacjentow w klinice lub szpitalu. Stowo ,,clinique” jest
podobne w istocie do swoich odpowiednikéw jezykowych w innych odno$nych krajach Unii,
jak ,.clinic” po angielsku, ,,clinica” po hiszpansku, wtosku i portugalsku oraz ,,klinik” po
dunsku, niemiecku i szwedzku, a zatem byloby rozumiane na wigkszosci terytorium
wiasciwego. Odnosi si¢ to rowniez do jezykow niemajacych pochodzenia germanskiego lub
tacinskiego, takich jak wegierski, w ktorym stowo ,.klinika” jest uzywane jako synonim
»prywatnego szpitala”.

60  Stowo ,.cleanic” nalezy uzna¢ za pozbawione jasnego znaczenia w jezykach
wlasciwego kregu odbiorcoOw. Zatem z uwagi na brak znaczenia stowa ,,cleanic” nie jest
mozliwe dokonanie poréwnania konceptualnego kolidujacych ze sobg znakow towarowych



[zob. podobnie wyrok z dnia 16 wrzesnia 2013 r., Gitana/OHIM — Teddy (GITANA),
T-569/11, EU:T:2013:462, pkt 67 i przytoczone tam orzecznictwo].

61  Stwierdzenia tego nie podwaza obecnos¢ stowa ,.kindii” w zgloszonym znaku
towarowym. Stowo to takze nie ma bowiem jasnego znaczenia, a zatem nie jest mozliwe w
odniesieniu do niego dokonanie poréwnania konceptualnego.

62  Ponadto argument, zgodnie z ktorym wczesniejsze znaki towarowe majg ograniczony
charakter odrozniajacy, nie jest zasadny. W $swietle akt sprawy nalezy bowiem podzieli¢
stwierdzenie Izby Odwotawczej z pkt 47 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktorym wczesniejsze
znaki towarowe cieszg si¢ wzmocnionym charakterem odrdzniajagcym i renomg w odniesieniu
do ,,wyrobow toaletowych i preparatéw do pielegnacji ciata, mydel, srodkéw perfumeryjnych,
olejkow eterycznych, kosmetykdéw, produktow do pielegnacji wlosow, w tym ptynow”
nalezacych do klasy 3.

63  Podobnie, jesli chodzi o pozostate towary i ustugi objete wezesniejszymi znakami
towarowymi, nalezy przylaczy¢ si¢ do stwierdzenia Izby Odwotawczej widniejacego w pkt 48
zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktorym stowo ,,clinique” ma samoistny charakter odrozniajacy.
Trzeba bowiem przypomnie¢, ze stowo to oznacza ,.klinika” lub ,,prywatny szpital” po
francusku 1 jest zatem pozbawione znaczenia w odniesieniu do rozpatrywanych towarow w
kilku panstwach cztonkowskich. W jezykach majacych stowo w jaki$ sposob podobne wyraz
,clinique” bytby postrzegany jako stowo obce 1 nie miatby charakteru opisowego w
odniesieniu do rozpatrywanych towarow.

W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad

64  Catosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad zaktada pewna
wspolzaleznos¢ branych pod uwage czynnikdéw, zwilaszcza podobienstwa znakow
towarowych i podobienstwa oznaczonych nimi towaréw lub uslug. W ten sposob niski stopien
podobienstwa towardow lub ustug moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienstwa
znakoéw towarowych i odwrotnie (wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon, C-39/97, Rec,
EU:C:1998:442, pkt 17; ww. w pkt 23 wyrok VENADO w ramie i in., EU:T:2006:397, pkt
74).

65  Z catosci powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwotawcza mogta stusznie
stwierdzi¢, iz istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia wtasciwego kregu odbiorcow w
btad. Niski stopien catkowitego podobienstwa wizualnego, podobienstwo fonetyczne migdzy
elementem ,,cleanic” zgltoszonego znaku towarowego a elementem ,,clinique” wcze$niejszych
znakdéw towarowych oraz drugorzedny charakter elementow graficznych zgltoszonego znaku
towarowego przyczyniajg si¢ bowiem do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w



przypadku kolidujacych ze sobg znakow towarowych obejmujacych identyczne lub podobne
towary. To prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad jest zreszta wigksze w odniesieniu do
wiasciwego kregu odbiorcow angielskojezycznych, a przy uwzglednieniu podobienstwa
fonetycznego miedzy oznaczeniami moze wystapic, gdy towary sa sprzedawane w drodze
przekazu ustnego (na przyklad w aptekach) lub s3 wymieniane w reklamach radiowych badz
tez ustnie w rozmowach, ktore mogg skutkowa¢ niedoskonatym zapamig¢taniem oznaczenia.

66  Ponadto na stwierdzone powyzej prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nie ma
wptywu obecnos¢ elementu stownego ,,kindii” w zgloszonym znaku towarowym. Z uwagi na
swoje umiejscowienie, typografi¢ 1 kolory jasnoniebieski i r6zowy bedzie on bowiem
postrzegany jako opis podgrupy produktéw ,,cleanic”. Wrazenie to jest wzmocnione
okolicznoscia, ze stowo ,,kindii” przypomina stowo ,.,kind” oznaczajace ,,dziecko” dla
wiasciwego kregu odbiorcow niemiecko- i niderlandzkojezycznych. Wtasciwy krag
odbiorcow, w szczegdlnosci rozumiejacych jezyk niderlandzki lub jezyk niemiecki, bedzie
postrzega¢ zatem stowo ,,kindii” jako reprezentujace przeznaczong dla dzieci lini¢ produktow
znaku towarowego ,,cleanic”.

67  Izba Odwotawcza mogta takze stusznie uznaé, ze wczesniejsze znaki towarowe
wykazuja wysoki stopien charakteru odrézniajacego dla tej samej gamy towarow, ktore w
stosunku do zakwestionowanych towarow zostaty uznane za identyczne lub podobne, ze ten
stopien rozpoznawalnosci jest korzystny dla interwenienta 1 ze z tego wzgledu rozroznienie
kolidujacych ze sobg znakow towarowych bytoby jeszcze trudniejsze dla wlasciwego kregu
odbiorcow.

68  Stwierdzenia te nie mogg zosta¢ zakwestionowane na podstawie decyzji wydanej w
dniu 27 pazdziernika 2010 r. przez Kolegium Orzekajace Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do tej decyzji wystarczy przypomnie¢, ze zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem OHIM nie jest zwigzany decyzjami, ktore organy krajowe wydaty
w sprawach wskazywanych jako podobne [zob. podobnie wyroki: z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:252, pkt 65; wyrok z dnia 19 wrzes$nia 2001

r., Henkel/OHIM (Okragla czerwono-biata tabletka), T-337/99, Rec, EU:T:2001:221, pkt 58].

69  Ztego wzgledu Izba Odwotawcza stusznie mogla uznaé, ze w tym przypadku istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009. Zarzut pierwszy nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzqdzenia nr
207/2009



70  Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej naruszenie prawa w wyniku zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Podnosi ona przede wszystkim okoliczno$¢, ze
niekolizyjne wspotistnienie zgloszonego znaku towarowego i wczesniejszych znakow
towarowych na polskim rynku dowodzi, iz zgloszony znak towarowy nie moze zaszkodzié
reputacji wezesniejszych znakow towarowych. Podkresla ona nastepnie, ze podczas
dokonywania oceny OHIM pomingt okoliczno$¢, iz zgltoszony znak towarowy cieszy si¢
renomg na terytorium polskim, a tym samym na terytorium Unii. Twierdzi wreszcie, ze
renoma zgloszonego znaku towarowego w Polsce i na pozostalym obszarze Unii wskazuje, iz
Izba Odwotawcza naruszyta prawo, uznajac, ze zgltoszony znak towarowy bedzie czerpat
nienalezng korzys¢ z renomy wczesniejszych znakow towarowych.

71 OHIM i interwenient nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzace;j.

72 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli jest on identyczny z wczes$niejszym znakiem lub wykazuje do niego
podobienstwa i ma by¢ zarejestrowany dla towarow lub ustug, ktére nie wykazuja
podobienstw do tych, dla ktorych wezesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku
wcezesniejszego wspolnotowego znaku towarowego, cieszy si¢ on renomg w Unii i, w
przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy si¢ on renomg w danym
panstwie czlonkowskim 1 jezeli uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej
przyczyny powodowatoby czerpanie nienaleznej korzysci z odrozniajacego charakteru lub z
renomy wczesniejszych znakoéw towarowych badz tez dziatato na ich szkode.

73 Rozszerzona ochrona przyznana wczesniejszemu znakowi towarowemu na podstawie
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zaktada zatem spelnienie kilku przestanek. Po
pierwsze, wezesniejszy znak towarowy, w stosunku do ktorego podnosi si¢ istnienie renomy,
musi by¢ zarejestrowany. Po drugie, ten ostatni oraz znak towarowy, o ktorego rejestracje
wniesiono, muszg by¢ identyczne lub podobne. Po trzecie, wczesniejszy znak towarowy musi
cieszy¢ si¢ renomg w Unii — w przypadku wczesniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, lub w danym panstwie cztonkowskim — w przypadku wczesniejszego krajowego
znaku towarowego. Po czwarte, uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej
przyczyny musi prowadzi¢ do wystapienia prawdopodobienstwa, ze dojdzie do czerpania
nienaleznej korzys$ci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wcezesniejszych znakow
towarowych lub ze uzywanie to bedzie dziata¢ na szkode charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszych znakow. Poniewaz przestanki te muszg wystapi¢ lacznie,
niewystapienie cho¢by jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyroki: z
dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb.Orz.,
EU:T:2007:93, pkt 34, 35; z dnia 11 lipca 2007 r., Miilhens/OHIM — Minoronzoni (TOSCA
BLU), T-150/04, Zb.Orz., EU:T:2007:214, pkt 54, 55].



74 W swietle powyzszego nalezy sprawdzi¢, czy Izba Odwotawcza naruszyta prawo,
uznajac, ze zgtoszony znak towarowy powodowalby czerpanie nienaleznej korzysci z
charakteru odrdzniajgcego lub renomy wezesniejszych znakdéw towarowych.

75  Co sig tyczy podobienstwa miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczes$niejszymi
znakami towarowymi, stwierdzono juz powyzej, ze znaki te sg podobne. Zatem znaki
towarowe nalezy roéwniez uwazac za podobne dla celéw zastosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

76 W odniesieniu do renomy wcze$niejszych znakow towarowych Izba Odwotawcza
zgodzita si¢ ze stwierdzeniem zawartym w decyzji Wydziatu Sprzeciwow, zgodnie z ktorym
wczesniejsze znaki towarowe cieszg si¢ renoma dla ,,substancji dietetycznych do celow
leczniczych, zywno$ci dla niemowlat; plastrow’ nalezacych do klasy 5. Nalezy przede
wszystkim potwierdzi¢ to stwierdzenie, ktérego skarzaca zresztg nie podwazyla.

77  Nalezy takze oddali¢ jako nieistotny argument, zgodnie z ktérym zgloszony znak
towarowy nie dzialalby na szkod¢ wczesniejszych znakow towarowych. W tym wzgledzie
nalezy przypomnie¢, ze Wydziat Sprzeciwow oddalit argumenty interwenienta, zgodnie z
ktérymi zgloszony znak towarowy dzialalby na szkode renomy lub odrézniajacego charakteru
weczesniejszych znakow towarowych. Wydzial Sprzeciwdéw stwierdzit natomiast, ze
zgloszony znak towarowy powodowalby czerpanie nienaleznej korzysci z odrozniajacego
charakteru lub renomy wczes$niejszych znakow towarowych, co zostato potwierdzone przez
Izbe Odwotawcza.

78  Co si¢ tyczy nastgpnie argumentu opartego na wspotistnieniu kolidujacych ze soba
znakow towarowych, to nalezy go oddali¢.

79  Wprawdzie wedlug orzecznictwa nie sposob wykluczy¢, ze wspoétistnienie na rynku
wczesniejszych znakow towarowych mogltoby ewentualnie zmniejszy¢ stwierdzone przez
instancje OHIM prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do dwoch
kolidujacych ze soba znakow lub prawdopodobienstwo postrzegania dwoch znakow jako
zblizonych na mocy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Niemniej w orzecznictwie
uscislono, ze tego rodzaju ewentualno$¢ moze zosta¢ uwzgledniona jedynie, o ile w toku
postepowania przed OHIM w przedmiocie wzglednych podstaw odmowy rejestracji
zglaszajacy znak wspolnotowy odpowiednio wykazat, iz przywolane wspoélistnienie opiera si¢
na braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad wtasciwego kregu odbiorcow w
odniesieniu do wcze$niejszego znaku towarowego, na ktory sie¢ powotuje, i wczesniejszego
znaku interwenienta, na ktérym opiera si¢ sprzeciw, lub na braku prawdopodobienstwa
postrzegania przez ten krag tych znakow jako zblizonych, i z zastrzezeniem, ze rozpatrywane
wczesniejsze znaki 1 kolidujace ze sobg znaki sg identyczne (zob. ww. w pkt 39 wyrok
CITIGATE, EU:T:2012:473, pkt 128 1 przytoczone tam orzecznictwo). Sad ponadto wskazat,



ze wspotistnienie dwoch znakéw towarowych musi by¢ wystarczajgco dlugie, by mogto ono
mie¢ wplyw na postrzeganie przez wlasciwego konsumenta [zob. wyrok z dnia 10 kwietnia
2013 r., Hogands/OHIM — Haynes (ASTALOY), T-505/10, Zb.Orz., EU:T:2013:160, pkt 47 i
przytoczone tam orzecznictwo].

80  Co sie tyczy zasiegu geograficznego wspotistnienia, gdy sprzeciw wobec rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego opiera si¢ na wczesniejszym wspolnotowym znaku
towarowym, a wspoOlistnienie wspomnianego wczesniejszego znaku towarowego 1 znaku
identycznego ze zgloszonym znakiem towarowym jest podnoszone na poparcie braku
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze sobg znakow
towarowych, na stronie powolujacej si¢ na to wspotistnienie cigzy obowiazek jego
udowodnienia na catym terytorium Unii (zob. ww. w pkt 79 wyrok ASTALOY,
EU:T:2013:160, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo). Jesli bowiem prawdopodobiefnstwo
wprowadzenia w btad istnieje potencjalnie na catym terytorium Unii ze wzgledu na
wspolnotowy zasieg wezesniejszego znaku towarowego, brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad wskutek wspotistnienia znakow towarowych identycznych z
kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi powinien z kolei zosta¢ ustalony na calym
terytorium (zob. ww. w pkt 79 wyrok ASTALOQOY, EU:T:2013:160, pkt 49 i przytoczone tam
orzecznictwo).

81  Wynika z tego, ze nawet zaktadajac, iz wczesniejsze znaki towarowe, ktorych
wspolistnienie si¢ przywotuje, sg identyczne z kolidujagcymi ze soba znakami towarowymi,
nalezy orzec, jak stusznie stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 56 zaskarzonej decyzji, ze
argument dotyczacy wspotistnienia wezesniejszych znakow towarowych na polskim rynku
jest pozbawiony znaczenia, gdyz w przypadku wczesniejszego wspolnotowego znaku
towarowego wspotistnienie powinno zosta¢ ustalone w odniesieniu do wlasciwego kregu
odbiorcéw Unii.

82  Wreszcie nalezy oddali¢ argument, zgodnie z ktorym zgloszony znak towarowy cieszy
si¢ znaczng renomg w Polsce, a tym samym w Unii. Skarzaca nie przedstawita bowiem
argumentow wykazujacych, w jaki sposob miatoby to podwazy¢ kryteria zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Co wigcej, renoma zgtoszonego znaku towarowego nie
jest czynnikiem, ktory nalezy wzig¢ pod uwage w ramach opartego na art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 postgpowania w sprawie sprzeciwu.

83  Zuwagi na powyzsze nalezy potwierdzi¢ zawarte w pkt 57 zaskarzonej decyzji
stwierdzenia Izby Odwotawczej powtarzajace wnioski Wydziatu Sprzeciwow. W swietle akt
sprawy nalezy bowiem orzec, ze Izba Odwotawcza stusznie uznata, iz zgtoszony znak
towarowy powodowatby czerpanie nienaleznej korzysci z odrozniajacego charakteru lub
renomy wczesniejszych znakow towarowych w odniesieniu do towaréw wskazanych w
zaskarzonej decyzji.



84  Wreszcie nalezy uznac, ze skarzaca nie przedstawia zadnego argumentu majgcego na
celu wykazanie istnienia uzasadnionej przyczyny uzywania zgtoszonego znaku towarowego.

85 W rezultacie trzeba stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza poprawnie zastosowata art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 i ze nalezy oddali¢ zarzut drugi jako bezzasadny, a tym samym
skarge w catosci.

86  Majac na uwadze powyzsze, rozpatrywang skarge nalezy oddali¢, przy czym nie ma
potrzeby orzekania w przedmiocie dopuszczalnos$ci zadania skarzacej majacego na celu
zmiang zaskarzonej decyzji poprzez rejestracje znaku ,,dla wszystkich zgloszonych towardéw i
ushug”.

W przedmiocie kosztow

87  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

88  Poniewaz skarzaca przegrata sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM 1
interwenienta — obcigzy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Harper Hygienics S.A. pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i
Clinique Laboratories, LLC.

Gratsias



Kancheva

Wetter

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 maja 2015 r.

Podpisy

* Jezyk postepowania: polski.



