MERIC PRZECIWKO OHIM — ARBORA & AUSONIA (PAM-PIM'S BABY-PROP)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (piata izba)

z dnia 7 wrzeénia 2006 r.”

W sprawie T-133/05

Gérard Meric, zamieszkaly w Paryzu (Francja), reprezentowany przez adwokata
P. Murzeau,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzgdowi Harmeonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Rassata, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej drugg strong w postgpowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM byta:

Arbora & Ausonia, SL, z siedzibg w Barcelonie (Hiszpania),
* Jezyk postepowania: francuski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
17 stycznia 2005 r. w sprawie R 250/2004-1, dotyczaca sprzeciwu uprawnionego
z krajowych stownych i graficznych znakéw towarowych PAM-PAM wobec
rejestracji stownego znaku towarowego PAM-PIM'S BABY-PROP (postepowanie
w sprawie sprzeciwu nr B 505 067),

_SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i M. Svéby, sedziowie,
sekretarz: B, Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sig ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 17 marca 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozong w sekretariacie Sadu w dniu
15 lipca 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 grudnia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznoéci powstania sporu

W dniu 9 lipca 2001 r. skarzacy 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 pdzn. zm.

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to oznaczenie stowne PAM-PIM'S
BABY-PROP.

Towary objete zgloszeniem naleza do klasy 16 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ztewidowanego i zmienionego,
i odpowiadajg nast¢pujacemu opisowi: wpieluchomaijtki z papieru lub celulozy
(jednorazowe)”.

W dniu 21 stycznia 2002 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 7/02.
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W dniu 19 kwietnia 2002 r., spélka Arbora & Ausonia, SL (zwana dalej , Arbora
& Ausonia”) zloiyta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego,
opierajac si¢ na przedstawionych ponizej trzech wczeéniejszych hiszpariskich
znakach towarowych:

— stowny znak towarowy PAM-PAM nr 855 391 zarejestrowany w dniu
7 pazdziernika 1981 r. dla nastepujacych towaréw z klasy 25 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego: ,wszelkiego rodzaju odziez konfekcjonowana,
w szczegblnoéci pieluchomajtki, buty”;

— graficzny znak towarowy PAM-PAM nr 1 146 300 zarejestrowany w dniu 7 maja
1991 r. dla ,pieluchomajtek z papieru lub celulozy (jednorazowych)” z klasy 16
w rozumieniu porozumienia nicejskiego:

—  stowny znak towarowy PAM-PAM Servici de Merchandising, SA nr 1 153 492
zarejestrowany w dniu 20 kwietnia 1988 r. dla nastgpujacych towaréw z klasy 5
w rozumieniu porozumienia nicejskiego: ,majtki menstruacyjne, podpaski
higieniczne, kompresy, opaski i tampony menstruacyjne, gaza opatrunkowa,
wata higroskopijna do celéw medycznych”.
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Sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit b) rozporzadzenia nr 40/94 dotyczyl wszystkich
towaréw objetych wnioskiem o rejestracje wspolnotowego znaku towarowego.

W dniu 9 lutego 2004 r. decyzja nr 289/2004 Wydziat Sprzeciwéw uwzglednit
sprzeciw zgloszony przez Arbora & Ausonia, odrzucil zgloszenie wspolnotowego
znaku towarowego i obcigzyl skarzacego kosztami.

Wydzial Sprzeciw6w uznal zasadniczo, uzasadniajac swojg decyzje, oparta wylacznie
na istnieniu wczeéniejszego graficznego znaku towarowego PAM-PAM, iec
omawiane towary byly identyczne oraz ze istnialo podobieristwo fonetyczne miedzy
rozwazanymi oznaczeniami. Wydzial Sprzeciwéw doszed! do wniosku, ze istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wiadciwego kregu odbiorcéw
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 6 kwietnia 2004 r. skarzacy wniést do OHIM odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwow.

W dniu 19 listopada 2004 r. sprawozdawca poinformowat strony, iz zamierzal
zaproponowac Izbie Odwotawczej, aby uwzglednila nie tylko wczesniejszy graficzny
znak towarowy PAM-PAM, jako jedyny poddany analizie przez Wydzial Sprzeci-
wow, lecz réwniez dwa inne wczeéniejsze znaki towarowe, o ktérych byta mowa
w sprzeciwie. OHIM sprecyzowal w trakcie rozprawy, ze strony nie przedstawily
uwag w tym przedmiocie przed Izba Odwolawczy.

Decyzjg z dnia 17 stycznia 2005 r. (zwana dalej »zaskarzong decyzja”), ktérg
dorgczono skarzacemu w dniu 20 stycznia 2005 r. Izba Odwolawcza oddalila
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odwotanie. Uznala ona zasadniczo, iz ze wzgledu w szczeg6lnosci na wazne
elementy podobiefistwa migdzy zgloszonym znakiem towarowym a wczedniejszym
stownym znakiem towarowym PAM-PAM, bardzo silne podobieristwo miedzy
towarami 1 samoistny charakter odrézniajacy wczesniejszego stownego znaku
towarowego PAM-PAM podkre§lone wizualne i fonetyczne réznice nie byly
w stanie usunaé istnienia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad (pkt 28
zaskarzonej decyzji). Po dojéciu do takiego wniosku Izba Odwotawcza stwierdzila, ze
nie ma potrzeby dokonania dalszej analizy dwéch innych znakéw towarowych, na
ktére powolano si¢ w sprzeciwie.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

— ,wylacznie zmiang” zaskarzonej decyzji;

— odrzucenie sprzeciwu wniesionego przez spélke Arbora & Ausonia wobec
rejestracji znaku towarowego PAM-PIM’S BABY PROP;

— obcigzenie Arbora & Ausonia kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacego kosztami postepowania.
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Co do prawa

Liwagi wstepne

Na wstepie nalezy podkregli¢, iz skarzacy nie brat udzialu w rozprawie w dniu
8 grudnia 2005 r. Pierwszym faksem z dnia 7 grudnia 2005 r. zawiadomit on Sad, iz
wpowstala w ostatniej chwili przeszkoda uniemozliwi[ta] jego obecno$¢. Podkreslit
on, iz pragnie o niej natychmiast zawiadomié, aby [Sad] mogl przeprowadzié¢
rozprawe” oraz zwrdcil sig z proshg o ,,poinformowanie go o dniu, w ktérym wydane
zostanie orzeczenie”. Drugim faksem z dnia 7 grudnia 2005 r., skarzacy powiadomit,
iz pragnatby, aby rozprawa zostata ,w miare mozliwoéci” odroczona do stycznia badz
lutego nastgpnego roku, powolujac si¢ na ,powstalg w ostatniej chwili i o czysto
osobistym charakterze przeszkode”. Z uwagi na rozbieznoéc tych wiadomodci,
blisko$¢ terminu rozprawy, a w kazdym razie niewystarczalno$¢ uzasadnienia
wniosku skarzacego Pigta Izba nie uwzglednita powyzszego wniosku o odroczenie
rozprawy.

Nastepnie nalezy uzna¢, ze chociaz celem zadan skarzacego jest formalnie uzyskanie
zmiany zaskarzonej decyzji, to wyraznie wynika z tredci przedstawionego wniosku, iz
skarzacy zmierza zasadniczo do uzyskania w ramach niniejszej skargi stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji na takiej podstawie, iz Izba Odwolawcza niestusznie
uznala, ze istnialo w odniesieniu do spornych znakéw prawdopodobieiistwo
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Co do istoty sprawy

Skarzacy podnosi jedyny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Jego zdaniem nie istnieje w odniesieniu do zgloszonego znaku
i wezesniejszych znakéw towarowych ani podobiefistwo omawianych oznaczen,
ani podobiefistwo omawianych towardéw. W opinii skarzacego nie mogloby zaistnie¢
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad przecigtnego konsumenta w Hiszpanii
w odniesieniu do niniejszych znakéw.

OHIM uwaza natomiast, Ze decyzja Izby Odwolawczej nie jest nieprawidiowa.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 lit b) rozporzadzenia nr 40/94 znaku towarowego
nie rejestruje sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobiefistwa do wezesniejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezedniejszy znak towarowy jest chroniony. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a)
ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 wczesniejsze znaki towarowe oznaczaja znaki
towarowe zarejestrowane w paristwie cztonkowskim, w odniesieniu do ktorych data
zlozenia wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje
wspolnotowego znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
T-85/02 Diaz przeciwko OHIM — Granjas Castellé (CASTILLO), Rec. str. 11-4835,
pkt 27].

Na podstawie ciggloéci funkcjonalnej, jaka istnieje pomigdzy Wydzialem Sprzeci-
woéw a izbami odwolawczymi OHIM [wyrok Sadu z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM-LHS (UK) (KLEENCARE), Rec.
str. 11-3253, pkt 25; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko
OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), str. I1-1845, pkt 33] izba odwolawcza
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analizuje ponownie wszystkie wiasciwe elementy stanu prawnego i faktycznego, aby
okredli¢ czy w momencie orzekania w kwestii odwotania mozna zgodnie z prawem
podja¢ nowa decyzje zawierajaca takie samo rozstrzygniecie co decyzja bedaca
przedmiotem odwofania [ww. wyrok Sadu w sprawie KLEENCARE, pkt 29 oraz
z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec.
str. 1I-5167, pkt 81 i 82].

W niniejszej sprawie bezspornym jest, ze sprzeciw Arbora & Ausonia opieral si¢ na
trzech wczedniejszych znakach towarowych, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej.
Wydzial Sprzeciwéw potwierdzil istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i jedynego wczeéniejszego
graficznego znaku towarowego.

Natomiast Izba Odwotawcza, po poinformowaniu stron o swym zamiarze
uwzgledniania réwniez dwéch innych wczeéniejszych znakéw towarowych,
o ktérych byla mowa w sprzeciwie, poréwnata przede wszystkim zgloszony znak
towarowy z wczeshiejszym znakiem towarowym PAM-PAM nr 855 391, ktéry byt
réwniez stownym znakiem towarowym, a w konsekwencji bardziej zblizonym do
zgloszonego znaku towarowego (pkt 22 zaskarzonej decyzji). Dopiero po dojéciu do
wniosku, Ze istnicje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
tych dwéch znakéw, Izba Odwotawcza uznala, ze nie byto potrzeby weryfikacji
ewentualnej obecnosci prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego i dwéch innych wezedniejszych znakéw towarowych
(pkt 30 zaskarzonej decyzji).

Nalezy przypomnie¢, iz skarga wniesiona do Sadu ma za zadanie kontrole zgodnodci
z prawem decyzji wydanej przez izbe odwolawcza [zob. podobnie wyroki Sadu z dnia
5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer
Pharma (BSS), Rec. str. 11-411, pkt 61; z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01
Daimler Chrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. 11-701, pkt 18; z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 67; z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie
T-311/01 Editions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec.
str. 11-4625, pkt 70]. W istocie zgodnie z art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 Sad ma,
w ramach art. 229 WE i 230 WE, kompetencje w przedmiocie stwierdzenia
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niewaznoéci zaskarzanej decyzji ,z powodu braka wlasciwoéci, naruszenia istotnego
wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub
kazdego przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy”.
Kontrola zgodnoéci z prawem dokonywana przez Sad w odniesieniu do decyzji izby
odwolawczej winna by¢ przeprowadzana w stosunku do kwestii prawnych, ktére
zostaly podniesione przed izba odwolawcza (zob. podobnie wyrok z dnia 31 maja
2005 1. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala
(PARMITALIA), str. 11-1881, pkt 25).

Nalezy zatem zweryfikowaé, czy Izba Odwolawcza stusznie doszta do wniosku, ze
istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad w odniesieniu do zgloszonego
znaku towarowego i wczeéniejszego slownego znaku towarowego PAM-PAM
(zwanego dalej ,rozpatrywanym wezesniejszym znakiem towarowym”).

W przedmiocie pordwnania towaréw

- Argumenty stron

Skarzacy utrzymuje, iz w przeciwieistwie do tego, co uznata Izba Odwolawcza
towary oznaczone spornymi znakami towarowymi nie sa identyczne lub do siebie
podobne. Podnosi on, iz towary objete wnioskiem o rejestracj¢ znaku towarowego to
jednorazowe i przeznaczone dla niemowlat pieluchomajtki z papieru lub celulozy,
podczas gdy towarami objetymi rozpatrywanym wezeéniejszym znakiem towarowym
sa ypieluchomajtki dla dzieci, nie z papieru lub celulozy, lecz wytworzone z innego
materiatu (tkaniny, poliestru, nylonu itp.)” nadajace si¢ do prania i do ponownego
uzycia.

Skarzacy zaznacza w tym wzgledzie, iz ,pod znakiem towarowym PAM-PAM
dystrybuuje si¢ jedynie pieluchy dla dorostych”. Arbora & Ausonia nie zajmowaly si¢
w istocie nigdy sprzedaza pieluch dla niemowlat. Zostato tak ustalone, gdyz Arbora
& Ausonia nie przedstawily dowodéw na to, iz zajmowaly si¢ uprzednio sprzedaza
tego typu towaréw.
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OHIM utrzymuje, iz Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze towary objete zgloszonym
znakiem towarowym i rozpatrywanym wczesniejszym znakiem towarowym byly ,co
najmniej bardzo podobne”.

— Ocena Sadu

Nalezy przypomnieé na wstepie, iz w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza uznala, ze
towary byly identyczne lub co najmniej bardzo podobne.

Aby dokonaé¢ oceny podobieristwa omawianych towaréw lub uslug nalezy
uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych
towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci charakter towaréw, ich
przeznaczenie, spos6b uzywania, podobnie jak to, czy towary te konkuruja ze sobg,
czy tez si¢ uzupeniaja (ww. w pkt 18 wyrok Sadu w sprawie CASTILLO, pkt 32;
wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LT]
Diffusion (ARTHUR I FELICIE), Zb.Orz. str. 11-4891, pkt 33).

Ponadto towary moga zosta¢ uznane za identyczne, jesli towary oznaczone
wezedniejszym znakiem towarowym nalezg do kategorii bardziej ogdlnej, objetej
wnioskiem o rejestracje znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM ~—
Educationa Services (ELS), Rec. str. 11-4301, pkt 53] lub jesli towary objete
wnioskiem o rejestracje znaku towarowego naleza do bardziej ogdlnej kategorii
objetej wczedniejszym znakiem towarowym [wyroki Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties),
Rec. str. 11-4359, pkt 32 i 33; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial/
OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. 1I-5275, pkt 43 i 44; z dnia
18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa
(CONFORFLEX), Rec. str. 11-719, pkt 41 i 42].
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Nalezy przypomnieé, ze poréwnania towaréw nalezy dokonaé w odniesieniu do
towaréw objetych rejestracja omawianych znakéw towarowych, a nie tych, dla
ktérych znak towarowy jest faktycznie uzywany, chyba ze w nastgpstwie wniosku
zlozonego na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 zostany
przedstawione dowody na to, ze wczeéniejszy znak towarowy jest uzywany jedynie
dla czeéci towaréw czy ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany. W takim
przypadku, na potrzeby sprzeciwu, tenze wczesniejszy znak towarowy jest uwazany
za zarejestrowany wylacznie dla tej czedci towardéw lub ustug (zob. podobnie ww.
pkt 29 wyrok w sprawie ELS, pkt 50; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie ARTHUR ET
FELICIE, pkt 35).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza slusznie zaznaczyla, ze nie zabiegano
o przedstawienie dowoddéw uzywania wczedniejszego znaku towarowego, a zatem
wziela ona pod uwage towary objete rejestracja omawianych znakéw.

Izba Odwolawcza zaznaczyta w pkt 27 zaskarzonej decyzji, Ze towarami objetymi
wnioskiem o rejestracje byly ,pieluchomajtki z papieru lub celulozy (jednorazowe)”
zaréwno dla doroslych jak i dla niemowlat. Poréwnata je ona z niektérymi towarami
oznaczonymi rozpatrywanym wczeéniejszym znakiem towarowym, ktérymi sa
zdaniem Izby Odwolawczej ,pieluchomajtki dla dzieci”.

Nie mozna uznaé argumentu skarzacego opierajacego sie na braku sprzedazy
pieluch dla niemowlat przez Arbora & Ausonia, W istocie skarzacy ukazuje tym
samym brak dowodéw rzeczywistego uzywania weze$niejszego znaku towarowego.
Taki brak dowodéw moze spowodowaé odrzucenie sprzeciwu jedynie w wypadku,
gdy wnioskodawca zazadal w sposéb wyrazny i w odpowiednim czasie przed OHIM
przedstawienia takich dowodéw [zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 17 marca 2004 1.
w sprawach polaczonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM —
Gonzélez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), Rec. str. 11-965,
pkt 38; z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko
OHIM — REWE-Zentral (Salvita), str. 1[-1917, pkt 77].
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Nalezy zaznaczy¢, ze rozpatrywany wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestro-
wany dla ,wszelkiego rodzaju odziezy konfekcjonowanej, w szczegoblnodci pielu-
chomajtek, butéw”. Jesli chodzi o pieluchomajtki, to oryginalny tekst w jezyku
hiszpanskim wskazuje na ,braga-panal infantil” (picluchomajtki dla dzieci).

Zgloszenie znaku towarowego dotyczy ,pieluchomajtek z papieru lub celulozy
(jednorazowych)”. Skoro skarzacy nie przedstawil dowodéw, ktére pozwolilyby
uznac, ze wnioskiem o rejestracje objete byly jedynie pieluchy dla dorostych lub dla
niemowlat, [zba Odwolawcza stusznie uznala, iz towary objete rejestracja
omawianych znakéw obejmuja zaréwno pieluchy dla doroslych, jak i te przezna-
czone dla niemowlat.

Nalezy zatem podkregli¢, iz towary oznaczone rozpatrywanym wcze$niejszym
znakiem towarowym, ktérymi sq w szczegélnoéci pieluchy dla niemowlat, naleza do
bardziej ogdlnej kategorii, o ktérej mowa we wniosku o rejestracje znaku
towarowego obejmujagcym zaréwno pieluchy dla niemowlat, jak i pieluchy dla
doroslych.

Nalezy doda¢, ze oznaczone w ten sposéb towary maja ten sam charakter (produkty
higieniczne), spefniaja te same funkcje lub majg to samo przeznaczenie (ochrona
ubrani w razie braku kontroli czynnosci fizjologicznych) i sa wprowadzane na rynek
w tych samych punktach sprzedazy (zasadniczo w supermarketach lub aptekach).
Wreszcie towary te posiadaja potencjalnie uzupelniajacy charakter, poniewaz
przeznaczone dla malych dzieci jednorazowe pieluchomajtki moga by¢ umieszczane
w pieluchach wielokrotnego uzytku z tkaniny. Nie ma zatem zadnej watpliwodci, ze
moga by¢ one wytwarzane lub wprowadzane na rynek przez te same podmioty
gospodarcze.

Argument skarzgcego, zgodnie z ktérym towary te nie sa identyczne lub co najmniej
podobne z powodu réznic w skladzie i uzyciu, winien by¢ odrzucony. W istocie
réznice te nie moga w niniejszej sprawie przewazy¢ nad jednakowym charakterem
i przeznaczeniem omawianych towaréw. Konsument, kt6ry bez wzgledu na to, czy
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napotka pieluchy z celulozy, czy z tkaniny, jednorazowe, czy nie, bedzie mégl uznad,
iz chodzi tu o towary podobne [zob. podobne podejécie w wyroku Sadu z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson &
Johnson (monBeBé), str. 1-1401, pkt 53] nalezace do tej samej ogdlnej gamy
pieluchomajtek, mogacych posiadaé to samo pochodzenie handlowe (zob. podobnie
ww. w pkt 18 wyrok w sprawie CASTILLO, pkt 33-38).

W konsekwencji Izba Odwotawcza nie popelnita bledu uznajac, iz towary oznaczone
spornymi znakami towarowymi byly identyczne lub co najmniej bardzo podobne.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Sad przypomina na wstepie, Ze dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli z punktu
widzenia whadciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej czgéciowo identyczne
w jednym lub kilku aspektach: wizualnym, brzmieniowym i koncepcyjnym [wyroki
Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T6/01 Matratzen Concord przeciwko
OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. 11-4335, pkt 30; z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie T-34/04 Plus przeciwko OHIM — Bilz i Hiller
(Turkish Power), str. I1-2401, pkt 43].

— Argumenty stron

Skarzacy podnosi, iz w przeciwiefistwie do tego co uznala Izba Odwolawcza,
oznaczenia PAM-PAM i PAM-PIM’S BABY-PROP nie s identyczne. Jego zdaniem
istnieja bardziej powazne niz te przyjete przez Izbge Odwolawcza réznice wizualne,
brzmieniowe i koncepcyjne miedzy rozpatrywanym wcze$niejszym znakiem
towarowym i zgloszonym znakiem towarowym.
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Skarzacy kwestionuje w tym zakresie podejécie przyjete przez Izbe Odwolawcza,
zgodnie z ktérym uwaga konsumenta skupi si¢ z koniecznoéci na pierwszej czesci
znaku towarowego, w niniejszym przypadku na wyrazach ,pam-pim’s” bez
zwrécenia uwagi na druga czeéé, ,baby-prop”. Wrecz przeciwnie, zdaniem
skarzacego konsumenta, przycigga wizualnie oryginalny badZ szczegélny element
znaku towarowego.

Po picrwsze, zgloszony znak towarowy i rozpatrywany wczesniejszy znak towarowy,
jako ze zawierajg odmienng liczbe stéw, nie sa do siebie wizualnie podobne. Skarzacy
powoluje si¢ réwniez na wazniejsza réznice wizualna i graficzng miedzy zgloszonym
znakiem towarowym PAM-PIM'S BABY-PROP i wcze$niejszym graficznym znakiem
towarowym PAM-PAM, ktéry jako jedyny odpowiada towarom nalezacym réwniez
do Klasy 16.

Po drugie, skarzacy podkresla réznice fonetyczng polegajaca na tym, ze sylaba
»pim’s” nadaje aspektu migkkosci zgloszonemu znakowi towarowemu, przeznaczo-
nemu dia niemowlat, w przeciwienistwie do rozpatrywanego wczesniejszego znaku
towarowego PAM-PAM, ktéry posiada brzmienie bebna.

Ponadto skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej, iz dokonata oceny istniejacego jaloby
wizualnego i brzmieniowego podobieristwa w sposéb subiektywny. Ten subiektywny
charakter wynikal z identycznosci branego pod uwage terytorium (Hiszpania)
stosowania wczesniejszych znalkow towarowych i micjsca, gdzie zostala wydana
decyzja.

Po tizecie, z koncepcyjnego punktu widzenia skarzacy podnosi brak podobieristwa
omawianych znakéw towarowych. Zgloszony znak towarowy pozwolilby na
natychmiastowe okreslenie rozwazanego towaru, mianowicie pieluch dla niemowlat,
podczas gdy rozpatrywany wczesniejszy znak towarowy nie posiada specyficznego
znaczenia. Ponadto nie wykazano, ze przecigtny konsument hiszpaiiski kojarzy
koniecznie tenze znak towarowy z pieluchami dla niemowlat.
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OHIM potwierdza, iz Izba Odwolawcza stusznie podtrzymata stanowisko Wydziatu
Sprzeciwéw, ze istnieje podobiefistwo migdzy omawianymi oznaczeniami.

— Ocena Sadu

Zgodnie z orzecznictwem calosciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad w zakresie podobieristwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego
danych znakéw towarowych powinna opiera¢ si¢ na caloSciowym wrazeniu, jakie
one wywoluja, przy uwzglednieniu w szczegélnosci ich elementéw dominujaeych
i odrézniajacych [wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25; wyrok Sadu z dnia 5 paZdziernika 2005 r.
w sprawie T-423/04 Bunker & BKR przeciwko OHIM — Marine Stock (B.IKR.),
Zb.Orz. str. 11-4035, pkt 57].

O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie
zaglebia si¢ w analizg jego poszczegélnych detali, o tyle to wladnie dominujace
i odrézniajace cechy oznaczenia s3 co do zasady najlatwiej zapamigtywane [zob.
podobnie ww. w pkt 29 wyrok Sadu w sprawie Fifties, pkt 47 i 48; z dnia
6 pazdziernika 2004 r. w sprawach polaczonych od T-117/03 do T-119/03
i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. 11-3471, pkt 39].

W niniejszej sprawie [zba Odwolawcza uznata, ze w zgloszonym znaku towarowym
wyrazy ,pam-pim’s” odréznialy sie od oznaczonych towaréw i byly dominujace
w stosunku do wyrazéw ,baby-prop” (pkt 21 zaskarzonej decyzji).
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Nalezy zaznaczyé, iz jak podkreslifa to stusznie Izba Odwolawcza, miarodajny
konsument zachowa fatwiej w pamigci wyrazy »pam-pim’s”, ktére z jednej strony nie
maja specyficznego znaczenia w jezyku hiszpanskim, z wyjatkiem wyrazenia jezyka
dziecigcego, a z drugiej strony sa umieszczone na poczatku zgloszonego znaku
towarowego PAM-PIM’S BABY-PROP. W istocie konsument zwraca wieksza uwage
na poczatek znaku towarowego niz na jego zakonczenie [zob. podobnie ww.
w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 47; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie Artur
i Félice, pkt 46]. Syntagma ,pam-pim's” odgrywa zatem wazna role w wizualnej
i fonetycznej ocenie wezeéniejszego znaku towarowego, z uwagi na jej poczatkowe
polozenie, to znaczy na najbardziej widocznym miejscu [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-312/03 Wassen International pirzeciwko OHIM
— Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), str. 11-2897, pkt 41].

Syntagma ,baby-prop” zawarta w zgloszonym znaku towarowym nie pozwala na
odwrdcenie uwagi od elementu ,pam-pim’s” do takiego stopnia, aby wystarczajaco
zmieni¢ sposéb, w jaki odbiorcy beda postizegaé ten znak towarowy. W tym zakresie
strony slusznie zgadzaja si¢ co do tego, ze Izba Odwolawcza nie popelnila biedu
utrzymujac, iz miarodajny konsument hiszpariski zrozumie wyraz »baby” jako
oznaczajacy ,niemowle”. Wyraz ten moze stanowié czesé wyrazeti wchodzacych
w zakres jezyka potocznego okreslajacego funkcje pieluchomajtek dla niemowlecia
[zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie C-383/99 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. 1-6251, pkt 43]. W tym kontekscie
polaczenie wyrazéw ,baby” i .prop” umieszczone na koiicu zgloszonego znaku
towarowego zajmuje jedynie drugorzedne miejsce w caloéci znaku towarowego (zob.
jesli chodzi o podobng ocene ww. w pkt 29 wyrok w sprawic HUBERT, pkt 53).

Z tych rozwazan wynika, iz syntagma ,pam-pim’s” jest elementem dominujacym
zgloszonego znaku towarowego.

To wlasnie w $wietle tejze oceny nalezy dokonac¢ analizy, czy sporne oznaczenia
wykazuja podobieristwo.
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Przede wszystkim nalezy podkresli¢, iz o ile w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza
doszla do wnioskuy, Ze istnieje wizualne i brzmieniowe podobiefistwo (pkt 23 i 24
zaskarzonej decyzji), a takze nieznaczne podobiefistwo koncepcyjne miedzy
rozpatrywanym wcze§niejszym znakiem towarowym a zgloszonym znakiem
towarowym, uwzgledniajac w szczegélnodci ich elementy odrézniajace
i dominujace (pkt 25 zaskarzonej decyzji), o tyle w przeciwieristwie do tego co
utrzymuje skarzacy, nie uznalta ona, iz oznaczenia te sg identyczne.

Po pierwsze, z punktu widzenia wizualnego, elementy dominujace zgloszonego
znaku towarowego ,pam-pim’s” i rozpatrywanego wczesniejszego znaku towaro-
wego PAM-PAM sktadaj sie¢ z wyrazéw powiazanych ze sobg hacznikiem. Wyrazy te
skladaja si¢ kazdy z trzech liter, z kidrych dwie sa identyczne, umieszczone w tym
samym porzadku i na tej samej pozycji.

Zaznaczona w zaskarzonej decyzji réznica miedzy samogloskami ,a” i i, jak
réwniez dodanie ,s” poprzedzonego apostrofem, nie sa wystarczajaco znaczace, aby
podwazyé podobiefistwo wizualne, jakie istnieje migdzy rozpatrywanym wezeéniej-
szym znakiem towarowym a elementem dominujacym zgloszonego znaku
towarowego (zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok w sprawie ELS, pkt 66).

W ten sam spos6b nie zmienia tej oceny dodanie wyrazéw ,baby-prop” w zgloszeniu
znaku towarowego, poniewaz wyrazy te zajmuja drugorzedna pozycje w calodci
znaku towarowego.

Izba Odwotawcza shusznie zatem uznala, iz istnieje podobienistwo wizualne migdzy
zgloszonym znakiem towarowym a rozpatrywanym wczesniejszym znakiem
towarowym.
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Jesli chodzi o argument skarzacego oparty na réznicy miedzy zgloszonym znakiem
towarowym a wczesniejszym graficznym znakiem towarowym, to jest on nieistotny
z uwagi na to, iz Sad stwierdzit w punkcie 21 powyzej, ze Izba Odwolawcza w sposéb
uzasadniony oparfa swg decyzje jedynie na rozpatrywanym wcze$niejszym slownym
znaku towarowym, bez potrzeby dokonania analizy innych przywolanych wczeéniej-
szych znakéw towarowych.

Po drugie, z punktu widzenia fonetycznego, elementy dominujace zgloszonego
znaku towarowego ,pam-pim’s” i rozpatrywanego wczesniejszego znaku towaro-
wego PAM-PAM skiadaja sie z dwich wyrazéw jednosylabowych, ktére zaczynaja
si¢ od tej samej spélgloski ,p” i koricza t3 sama spolgloska ,m”. Posiadaja one
réowniez wspdlng sporng sylabg ,pam”. Jedyna réznica w wymowie dla odbiorcéw
hiszpaiiskich dotyczy samogloski centralnej drugicj sylaby ,a” w rozpatrywanym
wezedniejszym znaku towarowym i ,i” w zgloszonym znaku towarowym. Ta
niewielka réznica nie moze w zadnym wypadku podwazy¢ podobienistwa
brzmieniowego, jakie istnieje miedzy omawianymi znakami towarowymi.

Jesli chodzi o wyrazy ,baby-prop” zawarte w zgloszonym znaku towarowym, Sad
zaznaczyl juz, iz zajmujg one drugorzedne miejsce w calodci oznaczenia. Nie moga
one zatem podwazy¢ duzego podobienistwa brzmieniowego miedzy elementem
dominujacym zgloszonego znaku towarowego a rozpatrywanym wczeéniejszym
znakiem towarowym [zob. podobnie wyrok Sgdu z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie
T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (GRUPO SADA), str. [1-1667,
pkt 62].

Twierdzenie skarzgcego zgodnie z ktérym rozpatrywany wczesniejszy znak
towarowy posiada brzmienie bebna, w przeciwieiistwie do zgloszonego znaku
towarowego, ktéry odnosi sie do aspektu migkkosci, jest nieuzasadnione. W kazdym
razie nie moze ono wystarcza¢ do tego, aby wykluczyé calodé podobietistwa
brzmieniowego miegdzy zgloszonym znakiem towarowym a  rozpatrywanym
wezesniejszym  znakiem towarowym, skoro nie wykazano miekkoéci dzwigku
»pam-pim’s”,
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Izba Odwolawcza stusznie zatem uznala, Ze istnieje podobiefistwo brzmieniowe
miedzy zgloszonym znakiem towarowym a rozpatrywanym wczesniejszym znakiem
towarowym, branymi pod uwage w caloéci, poniewaz ich podobieristwa przewazaja
nad ich réznicami (zob. jesli chodzi o podobne podejicie ww. w pkt 51 wyrok
w sprawie SELENIUM-ACE, pkt 44).

Ponadto Sad zaznacza, iz twierdzenie skarzacego w kwestii subiektywnosci
dokonanej przez Izbe¢ Odwolawcza oceny podobiefistwa wizualnego i
brzmieniowego nie jest uzasadnione.

Po trzecie, z punktu widzenia koncepcyjnego, oznaczenie PAM-PAM i element
dominujacy ,pam-pim's” zgloszonego znaku towarowego nie posiadaja, dla
wlasciwego kregu odbiorcéw jasnej i okreslonej tresci semantycznej. W istocie, jak
slusznie uznata Izba Odwolawcza, nie posiadaja one znaczenia w jezyku hiszpan-
skim, z wyjatkiem wiaciwego dla malych dzieci szczebiotania. Jesli chodzi
o zamieszczone w zgloszonym znaku towarowym wyrazy ,baby-prop”, to nalezy
przypomnieé, iz zajmuja one drugorzedna pozycje w caloéci oznaczenia. Ponadto
chociaz wyraz ,baby” moze byé zrozumiany przez wiasciwy krag odbiorcéw jako
oznaczajacy ,niemowle”, to nalezy podkresli¢, iz wyraz ,prop” nie posiada
szczegblnego znaczenia w jezyku hiszpaniskim. Brany w calosci pod uwage zgloszony
znak towarowy PAM-PIM’S BABY-PROP nie posiada zatem jasnego i okreslonego
znaczenia. W przeciwieistwie do tego co utrzymuje skarzacy, nie pozwala on
wlagciwemu kregowi odbiorcéw na okreslenie omawianego towaru.

W konsekwengji nie istnieja réznice koncepeyjne, ktére pozwolityby na zneutrali-
zowanie podobiefistw wizualnych i fonetycznych, jakie istnieja miedzy omawianymi
oznaczeniami,

Z powyiszego wynika, iz Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze omawiane znaki
towarowe s3 do siebie podobne.
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W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad

— Argumenty stron

Zdaniem skariacego nie ma prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do omawianych znakéw towarowych, skoro objety ich zakresem
wiadciwy krag odbiorcéw jest radykalnie odmienny. Konsumentem, do ktérego
skierowany jest zgtoszony znak towarowy, beda odbiorcy z kregu mtodych rodzicéw,
podczas gdy do kregu konsumenta zainteresowanego pieluchami dla dorostych
rozprowadzanymi pod znakiem towarowym PAM-PAM nalezeé beda ludzie
w starszym wieku, a nawet osoby w bardzo podesziym wieku.

W opinii OHIM calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
wykazuje jego istnienie. Z uwagi na podobienistwo rozpatrywanych towardw
i znakéw towarowych miarodajny konsument hiszpanski bedzie posiadal tendencje
do tego, aby przypisywa¢ towarom oznaczonym znakiem towarowym PAM-PIM’S
BABY-PROP to samo pochodzenie handlowe co towarom sprzedawanym pod
znakiem towarowym PAM-PAM.

— Ocena Sadu

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli odbiorcy mogliby uznaé, ze
dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie
z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo (wyrok Trybunafu z dnia 29 wrzesnia
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 29; ww. w pkt 48 wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie
ARTHUR 1 FELICIE, pkt 26).
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Prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw nalezy oceniac
caloéciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci danego przy-
padku (ww. w pkt 48 wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; ww. w pkt 71 wyrok w sprawie
Canon, pkt 16; ww. w pkt 48 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18).

Do celéw tejze calociowej oceny uwaza sie, Ze przecigtny konsument danych
towaréw jest wiasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Jego
poziom uwagi moze zmieniaé si¢ w zaleznoéci od kategorii towaréw czy uslug,
o ktdrych mowa (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie ELS, pkt 47).

W niniejszej sprawie, w $wietle przedstawionych powyzej rozwazad, nalezy
stwierdzi¢, iz wykazano istnienie podobiefistwa migdzy zgloszonym znakiem
towarowym a rozpatrywanym wczeéniejszym znakiem towarowym. Ponadto nalezy
przypomnieé, jak uczyniono to w zaskarzonej decyzji, iz towary oznaczone spornymi
znakami towarowymi sa identyczne. Identyczno$é ta skutkuje tym, iz zakres
ewentualnych réznic miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami ulega zmniejszeniu
(zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 59).

Co sie tyczy zaé whsciwego kregu odbiorcéw, to wykazano powyzej, iz zaréwno
rozpatrywany wczeéniejszy znak towarowy, jak i zgloszony znak towarowy oznaczaja
w szczegdlnosci pieluchomajtki przeznaczone dla niemowlat. Docelowy krag
odbiorcéw jest zatem, przynajmniej w czeici, taki sam dla spornych znakéw
towarowych.

Sad przypomina, iz w sektorze odziezowym bardzo czesto ten sam znak towarowy
wystepuje w réznych konfiguracjach w zaleznoéci od rodzaju towaru, ktéry on
oznacza. Przyjete jest rowniez, iz to samo przedsigbiorstwo uiywa pochodnych
znakéw towarowych, to znaczy oznaczefi wywodzacych si¢ od podstawowego znaku
towarowego i posiadajacych wspélny z nim element dominujacy, dla rozréznienia
towaréw tego przedsigbiorstwa pochodzacych z odmiennych linii. (ww. w pkt 29
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wyrok w sprawie Fifties, pkt 49; ww. w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57;
ww. w pkt 49 wyroki w sprawach NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection,
pkt 51). W tych okolicznosciach zrozumiale jest, iz wlasciwy krag odbiorcéw uwaza
towary oznaczone spornymi znakami towarowymi jako nalezjce z pewnoscig do
dwéch gam odrebnych, lecz pochodzacych od jednego przedsiebiorcy towaréw (zob.
podobnie, ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Fifties, pkt 49; ww. w pkt 28 wyrok
w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 68).

Biorgc pod uwage catosé tych okolicznosci, nalezy uznaé, ze przecietny konsument
hiszpaniski jest w stanie uwierzy¢, iz towary oznaczone znakiem towarowym PAM-
PIM’S BABY-PROP i te sprzedawane pod znakiem towarowym PAM-PAM
pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw
powigzanych ze soby gospodarczo.

Zatem Izba Odwotawcza stusznie uznata, iz istnieje prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad w odniesieniu do rozpatrywanych znakéw.

W konsekwencji oddala si¢ jedyny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit, b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sgdu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy przegrat sprawe, nalezy
zgodnie z zadaniem OHIM obciazy¢ go kosztami postepowania,
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzacy zostaje obcigzony kosztami postgpowania,

Vilaras Dehousse Svaby

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 wrze$nia 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras

I - 2762



