SAINT-GOBAIN PAM PRZECIWKO OHIM - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (piata izba)
z dnia 22 marca 2007 r.”

W sprawie T-364/05

Saint-Gobain Pam SA, z siedziba w Nancy (Francja), reprezentowana przez
J. Blancharda i G. Marchaisa, adwokatéw,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez A. Rassata, dzialajacego w charakterze pelno-
mocnika,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM byta:

Propamsa SA, z siedziba w Barcelonie (Hiszpania),
* Jezyk postepowania: francuski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
15 kwietnia 2005 r. (sprawa R 414/2004-4) w sprawie rejestracji oznaczenia

slownego PAM PLUVIAL, odnoszaca si¢ do postgpowania w sprawie sprzeciwu
miedzy Propamsa SA a Saint-Gobain Pam SA,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svéby, sedziowie,

sekretarz: E. Coulon, sekretarz,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 26 wrzeénia
2005 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
25 stycznia 2006 r.,

uwzgledniajac procedure ustng, jako ze rozprawa, wyznaczona na dzien 7 grudnia
2006 r., nie odbyla sie wskutek niestawiennictwa stron,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 27 wrze$nia 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
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L 11, str. 1) z péin. zm., skarzaca Saint-Gobain Pam SA zlozyla do Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono (zwanym dalej ,zgloszonym
znakiem towarowym”), jest sfowne oznaczenie PAM PLUVIAL.

W nastepstwie dwukrotnego ograniczenia wykazu towaréw poczatkowo objetych
zgloszeniem znaku towarowego, dokonanego przez skarzaca w dniach 9 pazdziernika
2000 r. oraz 29 maja 2002 r. i zatwierdzonego przez OHIM odpowiednio w dniach
11 pazdziernika 2000 r. oraz 4 lipca 2002 r., towary, dla ktérych wniesiono
o rejestracje, naleza do klas 6 i 17 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r. i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

»Rury i rurki metalowe lub na bazie metalu, rury i rurki zeliwne, zlaczki
metalowe dla uprzednio przywolanych towaréw” (klasa 6);

»Ztaczki niemetalowe dla surowych niemetalowych rur i rurek ” (klasa 17).

Zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 61/2001 z dnia 16 lipca 2001 r.
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W dniu 20 wrzesnia 2001 r. Propamsa SA wniosta, na podstawie art. 42 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Sprzeciw oparty byl na nastepujacych wczeéniejszych prawach:

— graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Hiszpanii w dniu 26 lipca
1976 r. pod nr 737992 dla ,materialéw budowlanych” (klasa 19), przedstawio-
nym ponizej (zwanym dalej ,wczeéniejszym znakiem towarowym”):

HECHD WEADE

— graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Hiszpanii w dniu 26 lipca
1976 r. pod nr 120075 dla ,cementu” (klasa 19), przedstawionym ponizej:

PAM

— francuskim opisie przedstawionego ponizej miedzynarodowego znaku graficz-
nego zarejestrowanego w dniu 2 wrze$nia 1981 r. pod nr 463089, ze skutkiem
w Austrii, w krajach Beneluksu, w Niemczech, we Francji i we Wloszech dla
»materialéw klejacych dla celéw przemyslowych” (klasa 1) oraz ,materialéw
budowlanych (niemetalowych), surowych lub przetworzonych” (klasa 19):

II - 764



SAINT-GOBAIN PAM PRZECIWKO OHIM - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw wymienionych w zgloszeniu wspélnotowego
znaku towarowego.

W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a trzema znakami towarowymi, o ktérych mowa
w pkt 6 powyzej.

W decyzji z dnia 29 marca 2004 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uwzglednil sprzeciw
i odrzucil zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego skarzacej. Wydzial
Sprzeciwéw najpierw zaznaczyl, ze skoro skarzaca nie zazadala przedstawienia
dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszych znakéw towarowych w rozumieniu
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, poréwnanie towardéw objetych
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kolidujacymi ze soba znakami towarowymi powinno zosta¢ dokonane przy
uwzglednieniu, z jednej strony wszystkich towaréw objetych zgloszonym znakiem
towarowym, niezaleznie od ich aktualnego lub przewidywanego uzycia przez
skarzaca, a z drugiej strony wszystkich towaréw, dla ktérych powolane w sprzeciwie
znaki zostaly zarejestrowane. Wydzial Sprzeciwéw nastepnie stwierdzil, ze rury
i rurki metalowe lub niemetalowe oraz materialy budowlane objete wcze$niejszymi
znakami towarowymi stanowia towary podobne. Te ostatnie towary obejmuja co
najmniej rury i rurki niemetalowe, ktére maja taki sam charakter i funkcje, sa
przeznaczone dla tych samych uzytkownikéw i moga by¢ uzywane lacznie lub
stanowi¢ konkurencje dla rur i rurek metalowych. Wydzial Sprzeciwéw uznat
réwniez, ze objete zgloszonym znakiem towarowym zlaczki do rur i rurek
metalowych lub niemetalowych oraz materialy budowlane stanowia towary
podobne, poniewaz s3 niezbedne do zlozenia lub naprawy rur i rurek metalowych
i niemetalowych. Wreszcie w przedmiocie poréwnania kolidujacych ze soba znakéw
towarowych Wydzial Sprzeciwéw uznal, ze dominujacym ich elementem jest wyraz
~pam”, i ze w zwigzku z tym znaki te sa bardzo podobne, gdyz identyczny wizualny
i brzmieniowy element dominujacy oznaczen stanowi dostateczna przeciwwage dla
réznic wizualnych i brzmieniowych ich czeéci niedominujacej. Na podstawie tych
rozwazan Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze istnieje prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w btad pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi w Hiszpanii
i Francji w odniesieniu do wszystkich przedmiotowych towardéw.

W dniu 26 maja 2004 r. skarzaca wniosla odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw, na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94.

W decyzji z dnia 15 kwietnia 2005 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”), doreczonej
skarzacej w dniu 19 lipca 2005 r., Czwarta Izba Odwolawcza oddalita odwotanie
skarzacej i utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw.

Izba Odwotawcza najpierw odrzucila, jako zlozony po terminie, wniosek
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania znakéw towarowych, na ktérych
opiera si¢ sprzeciw, zgloszony przez skarzaca w piSmie przedstawiajacym podstawy
odwotlania. W tym wzgledzie Izba Odwotawcza uznala, ze wniosek taki powinien
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zosta¢ zlozony w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu — na dowolnym jego
etapie — to znaczy az do chwili kiedy OHIM poinformuje strony o zamknieciu tej
procedury. Nie mozna zglosi¢ go po raz pierwszy na etapie postepowania przed Izba
Odwolawcza.

Nastepnie Izba Odwolawcza — po przeprowadzeniu poréwnania zgloszonego znaku
towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym — stwierdzila, Ze oba znaki sa
ogdblnie podobne, zwazywszy na tozsamo$¢ fonetyczna i wizualng ich dominujacego
elementu slownego ,pam”, ktéra przewaza nad réznicami wizualnymi
i fonetycznymi wynikajacymi z drugorzednego elementu slownego ,pluvial”
wystepujacego w zgloszonym znaku towarowym. Izba Odwolawcza uznala takze,
ze towary objete tymi dwoma znakami towarowymi sa podobne i uzupelniajace sie
z tego powodu, Ze byly dostarczane przez te same filie handlowe, sprzedawane
w tych samych punktach sprzedazy i przeznaczane dla tych samych uzytkownikéw
konicowych. W $wietle powyzszych uwag Izba Odwolawcza uznala, Ze istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia wlasciwego kregu odbiorcéw w Hiszpanii
w blad w odniesieniu do przedmiotowych znakéw towarowych, a wigc nie ma
potrzeby badania wystepowania takiego prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a innymi znakami powolanymi
w sprzeciwie przez Propamsa.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

II - 767



15

16

17

WYROK Z DNIA 22.3.2007 r. — SPRAWA T-364/05

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty oparte odpowiednio na
naruszeniu art. 43 rozporzadzenia nr 40/94 oraz na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zalgcznikow 9-15, 17, 18, 22 i 23 do skargi

Argumenty stron

OHIM zwraca uwage, ze zalaczniki 9-15, 17, 18, 22 i 23 do skargi, dotyczace
oddzialywania grupy Saint-Gobain oraz warunkéw uzywania kolidujacych ze soba
znakdéw towarowych, zostaly przedstawione po raz pierwszy przed Sadem, poniewaz
nie zostaly przedstawione ani Wydzialowi Sprzeciwéw, ani Izbie Odwotawczej.
Dokumenty te nie moga zatem zosta¢ uwzglednione i — zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem — Sad powinien je pomina¢, bez badania ich mocy dowodowej
[wyroki Sadu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM -
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Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. 1I-719, pkt 52; z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Ksztalt butelki piwa), Rec.
str. 11-1391, pkt 52 oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r., w sprawie T-164/03 Ampafrance
przeciwko OHIM - Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II1-1401].
W kazdym razie dokumenty te nie moga sluzy¢ podwazeniu zaskarzonej decyzji.

Ocena Sadu

Zgodnie z orzecznictwem skarga do Sadu ma na celu dokonanie kontroli zgodnosci
z prawem decyzji izby odwolawczej OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94, a zatem zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego
w $wietle dokumentéw przedlozonych przed nim po raz pierwszy [wyrok Sadu
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie T-322/03 Telefon & Buch przeciwko OHIM -
Herold Business Data (Weisse Seiten), Zb.Orz. str. 1I-835, pkt 65; zob. takze
podobnie ww. w pkt 17 powyzej wyrok w sprawie CONFORFLEX, pkt 52].

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze zalaczniki 9-15, 17, 18, 22 i 23 do
skargi rzeczywidcie zostaly po raz pierwszy przedlozone przed Sadem.
W konsekwencji dokumenty te nie moga zosta¢ uwzglednione i nalezy je pominaé
bez potrzeby badania ich mocy dowodowej (zob. podobnie ww. w pkt 18 powyzej
wyrok w sprawie Weisse Seiten, pkt 65 oraz przywolane tam orzecznictwo).

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 43 rozporzadzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca, powolujac sie na zasade funkcjonalnej ciaglosci pomiedzy instancjami
OHIM, podnosi, ze Izba Odwolawcza niestusznie odrzucila, jako zgloszony po
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terminie, wniosek o przedstawienie dowodu uzywania powolanych w sprzeciwie
wczedniejszych znakéw towarowych, przedlozony po raz pierwszy w piSmie
zawierajacym podstawy odwotania. Wedlug skarzacej, stosujac przywolana powyzej
zasade, dopuszczalne jest, aby strona powolata przed Izba Odwolawcza okolicznosci
faktyczne i prawne, ktérych nie przedstawila przed Wydzialem Sprzeciwéw.

Whniosek ten jest tym bardziej uzasadniony, ze w niniejszym przypadku skarzaca
uzyskala pewnosé, na podstawie zarzadzonego przez nia dochodzenia, ze Propamsa
uzywa powolanych w sprzeciwie znakéw towarowych tylko dla cementu, a nie dla
innych towaréw, dla ktérych zostaly one zarejestrowane. Tak wiec skarzaca miata
prawo zazadaé, w swoim pi$mie zawierajacym podstawy odwolania, przedlozonym
Izbie Odwotawczej w dniu 26 maja 2004 r., aby Propamsa przedlozyta dowody na
rzeczywiste uzywanie przedmiotowych znakéw towarowych w ciagu pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.

Wedlug skarzacej inne stanowisko byloby niezgodne z ,podstawowa zasada”
wynikajaca zaréwno z 6smego motywu pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panistw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1),
jak i z dziewiatego motywu rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym uzasadnienie
dla ochrony krajowych i wspdlnotowych znakéw towarowych lub ochrony przed
nimi wszelkich znakéw zarejestrowanych wczesniej istnieje tylko wtedy, gdy te znaki
towarowe s3 rzeczywiscie uzywane.

Skarzaca dodaje, ze w przywolanym w zaskarzonej decyzji art. 43 rozporzadzenia
nr 40/94 przewidziany jest tylko jeden termin proceduralny, czyli wymieniony
w pierwszym ustepie termin wyznaczany przez OHIM podczas badania sprzeciwu
na zgloszenie uwag stron odnoénie do materialéw przedstawionych przez inne
strony lub przez OHIM. Wedlug skarzacej, o ile wnoszacy sprzeciw moze
przedstawi¢ dowody na rzeczywiste uzywanie wylacznie w terminie wyznaczonym
przez OHIM, to zaden przepis nie przewiduje szczegolnego terminu dla zlozenia
wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania przez druga strone
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postepowania w sprawie sprzeciwu. W rezultacie wynikajace z przywolanej
w poprzednim punkcie ,podstawowej zasady” prawo zglaszajacego wspdlnotowy
znak towarowy do zadania od wnoszacego sprzeciw przedstawienia dowodéw na
rzeczywiste uzywanie jego znaku towarowego nie moze zaleze¢ od zachowania
terminu, ktéry nie wynika z zZadnego przepisu.

Bezsporne jest, ze termin zgloszenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywis-
tego uzywania zostal wprowadzony rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005
z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2868/95
wprowadzajace zmiany do stosowania rozporzadzenia nr 40/94 (Dz.U. L 172,
str. 4). Jednakze rozporzadzenie to nie znajduje zastosowania w niniejszym
przypadku, jako ze weszlo w zycie dopiero w dniu 25 lipca 2005 r., czyli juz po
wydaniu zaskarzonej decyzji.

Na wstepie OHIM podnosi, ze majac pelna $wiadomo$c¢ istniejacego orzecznictwa
Sadu odnosnie do zasady funkcjonalnej ciaglosci, nie zawsze podziela opinie Sadu
w kwestii tej zasady, tak jak wykazuje to w szczegélnosci odwotanie wniesione do
Trybunalu (sprawa C-29/05 P) od wyroku Sadu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
T-164/02 Kaul przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL), Zb.Orz. str. I1-3807.

OHIM przypomina nastepnie swoja praktyke w odniesieniu do wnioskéw
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94, odzwierciedlona w jego wskazéwkach dotyczacych
postepowania przed OHIM, przyjetych decyzja Prezesa OHIM nr EX-04-2 z dnia
10 maja 2004 r., po konsultacji z Rada Administracyjng i zainteresowanymi
$rodowiskami, a w szczegdlnosci z gléwnymi zrzeszeniami grupujacymi przedsta-
wicieli wystepujacych przed OHIM. Zgodnie z pkt 1.1 tych wskazéwek w wersji
obowiazujacej w chwili wydania zaskarzonej decyzji, wniosek dotyczacy dowodu
uzywania moze by¢ zlozony wylacznie do momentu pisemnego zawiadomienia stron
przez OHIM, ze zadna dodatkowa uwaga nie moze juz zosta¢ przedlozona, inaczej
moéwiac, ze jest on gotowy do wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu.
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Wskazéwka ta odzwierciedla stala praktyke decyzyjna zaréwno wydziatéw
sprzeciwéw, jak i izb odwolawczych. Zatem zaskarzona decyzja stanowi, w jej
pkt 1.1, potwierdzenie tej niezakwestionowanej dotychczas praktyki. W tym
wzgledzie OHIM podnosi, ze przeciwne stanowisko skutkowaloby w szczegélnosci
wydluzeniem postepowania, ulatwiloby dzialania zmierzajace do spowodowania
op6znien w procedurze i w ten sposéb doprowadziloby do podwazenia celu
postepowania w sprawie sprzeciwu, ktére ma polega¢ na szybkim i prostym
rozwiazaniu, przy zachowaniu pelnego bezpieczenistwa prawnego, sporéw poprzed-
zajacych rejestracje znakéw towarowych, a takze do podwazenia celu postepowan
sadowych.

W niniejszym przypadku skarzaca, ktéra jak sama zauwazyla, jest jednym ze
$wiatowych lideréw przemystu i przywykla juz do postepowan przed OHIM z uwagi
na szeroki wachlarz znakéw towarowych, jakimi dysponuje, w trakcie postepowania
przed Wydzialem Sprzeciwéw nie skorzystata z przystugujacego jej uprawnienia do
zadania od Propamsa przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania znakéw
towarowych powolanych w sprzeciwie. Skarzaca ograniczyla sie¢ do przedstawienia
ogblnych uwag odnosnie do towaréw produkowanych przez Propamsa oraz ich
zastosowania lacznie z innymi towarami w szeroko pojetej dziedzinie budownictwa.
Tak wiec Wydzial Sprzeciwéw slusznie postapil, odmawiajac uwzglednienia tych
uwag.

OHIM wyjasnia ponadto, ze skarzaca zlozyla wniosek o przedstawienie dowodu
rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 po
raz pierwszy w pi$mie zawierajacym podstawy odwolania, wniesionym przed Izba
Odwolawcza w dniu 20 lipca 2004 r., a nie w dniu 26 maja 2004 r., bedacym dniem
wniesienia tego odwolania, jak blednie wskazala skarzaca w pkt 43 swojej skargi.
Przedstawiony przez skarzaca przed Sadem argument, ze jej zadanie przedstawienia
dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towarowych pochodzit
z przekonania uzyskanego na podstawie raportu z przeprowadzonego dochodzenia,
zawartego w zalaczniku 23 do skargi, z ktérego wynika, iz Propamsa uzywa swoich
znakéw towarowych tylko dla cementu, nie moze zosta¢ przyjety i jest co najmniej
watpliwy. Po pierwsze, dokument ten nie moze zosta¢ uwzgledniony, jako ze nie
zostal on przedstawiony ani nawet powolany przed Izba Odwolawcza. Po drugie,
zwlaszcza jezeli wyjatkowo Sad podjalby decyzje o jego uwzglednieniu, stwierdzitby
on, ze nie zostal on opatrzony data i zZe wylacznie na zalaczniku 6 widnieje data
13 sierpnia 2004 r. Dokument ten nie mégl zatem stanowi¢ podstawy przekonania,
ktére skarzaca rzekomo uzyskala w dniu 26 maja 2004 r. czy nawet w dniu 20 lipca
2004 r.
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OHIM zwraca réwniez uwage Sadu na nowe przepisy rozporzadzenia nr 1041/2005
(zob. pkt 24 powyzej), ktére pomimo ze nie znajduja zastosowania w niniejszej
sprawie, wskazuja jednak na wole prawodawcy. Nowa zasada 22 rozporzadzenia
nr 2868/95, z pézniejszymi zmianami, jest nawet mniej liberalna niz wczeéniejsza
praktyka decyzyjna OHIM, gdyz przewiduje, ze wniosek o przedstawienie dowodu
rzeczywistego uzywania znaku towarowego, na ktérym oparty zostal sprzeciw, moze
zosta¢ uwzgledniony tylko, jezeli zostal zlozony w terminie przewidzianym dla
przedlozenia uwag przez zglaszajacego sporny znak towarowy.

Wreszcie OHIM uwaza, ze nawet jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ z prawem
zaskarzonej decyzji, nie moze to spowodowac stwierdzenia niewaznosci tej decyzji.
W rezultacie nawet jesli wczesniejszy znak towarowy byl uzywany wylacznie dla
cementu i poréwnanie mialoby sie ogranicza¢ tylko do tego towaru, to nadal
istnialoby prawdopodobienistwo popelnienia pomytki przez konsumentéw hiszpan-
skich majace charakter wprowadzania odbiorcéw w blad co do pochodzenia
przedmiotowego towaru, z tych samych powodéw, co przedstawione w zaskarzonej
decyzji.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, przy rozpatrywaniu sprzeciwu
wniesionego na podstawie art. 42 tego samego rozporzadzenia, dopdki zglaszajacy
nie zlozy wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania, domniemywa
sie, ze wczedniejszy znak towarowy byl rzeczywidcie uzywany [wyroki Sadu z dnia
17 marca 2004 r. w sprawach polaczonych T-183/02 oraz T-184/02 El Corte Inglés
przeciwko OHIM - Gonzalez Cabello oraz Iberia Lineas Aéreas de Espana
(MUNDICOR), Rec. str. I1-965, pkt 38].

W niniejszym przypadku ustalono, ze skarzaca przedstawita taki wniosek po raz
pierwszy dopiero na etapie odwolania przed Izba Odwotawcza. Skarzaca twierdzi
jednak, ze wniosek taki byl dopuszczalny. W tym wzgledzie podnosi ona po
pierwsze, ze rozporzadzenie nr 40/94 nie przewiduje zadnego terminu zlozenia
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takiego wniosku, a poza tym, ze ustalenie takiego terminu byloby sprzeczne
z przywolanym w pkt 22 powyzej motywem dziewiatym tego rozporzadzenia.
Skarzaca ponadto uwaza, ze zlozenie przez nia po raz pierwszy wniosku przed Izba
Odwotawcza bylo mozliwe z uwagi na zastosowanie zasady funkcjonalnej ciaglosci
pomiedzy nizszymi instancjami OHIM a izbami odwolawczymi.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem, wniosek o przedstawienie
dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego powinien zostac¢
wyraznie sformulowany i ztozony do OHIM w odpowiednim terminie [wyroki Sadu
w ww. w pkt 32 sprawie MUNDICOR, pkt 38; z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie
T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM - Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. 11-949,
pkt 24 oraz z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko
OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. str. 1I-1917, pkt 77]. W tym kontekscie
uznano, ze co do zasady wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego powinien zosta¢ przedstawiony w terminie
wyznaczonym zglaszajacemu znak towarowy przez Wydzial Sprzeciwéw do
zgloszenia uwag w odpowiedzi na zgloszenie sprzeciwu, przy czym motyw dziewiaty
rozporzadzenia 40/94 nie stoi temu na przeszkodzie (ww. wyrok w sprawie FLEXI
AIR, pkt 25-28).

Jednakze kwestia, czy zglaszajacy znak towarowy powinien zglosi¢ wniosek
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towaro-
wego w terminie wyznaczonym mu przez Wydzial Sprzeciwéw dla zgloszenia uwag
w odpowiedzi na zgloszenie sprzeciwu lub czy taki wniosek powinien zostal
zgloszony w specjalnym terminie ewentualnie wyznaczonym zglaszajacemu znak
towarowy przez Wydzial Sprzeciwéw, po uplywie ktérego Wydzial moze nie braé
pod uwage takiego wniosku, nie jest istotna w niniejszym przypadku. Skarzaca nie
zlozyla wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego w terminie jej wyznaczonym zgodnie z art. 43 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 w celu zgloszenia uwag do sprzeciwu Propamsa. Ponadto
OHIM potwierdzil, ze zaden specjalny termin nie zostal w tym celu wyznaczony
skarzacej przez Wydzial Sprzeciwéw. Jednakze OHIM podniést, ze zgodnie
z przywolanym powyzej pkt 1.1 wskazéwek Prezesa OHIM (zob. pkt 26 powyzej),
odzwierciedlajacym utrwalona praktyke decyzyjna w tej kwestii, skarzaca powinna
byla przedstawi¢ wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego w dowolnym momencie na etapie postepowania
w sprawie sprzeciwu, az do chwili, gdy Wydzial Sprzeciwéw zawiadamia strony, ze
jest juz gotowy do wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu.
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Tak wiec w niniejszej sprawie nie chodzi o dotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw
wyznaczonych do przedstawienia tego wniosku, lecz o kwestie, przed ktéra instancja
OHIM wniosek ten powinien zosta¢ zgloszony, a konkretniej, czy wniosek ten
powinien obowiazkowo zosta¢ przedlozony Wydzialowi Sprzeciwéw, czy tez jego
zlozenie po raz pierwszy jest nadal mozliwe na etapie postepowania odwolawczego
przed Izba Odwotawcza.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze wniosek o przedstawienie dowodu
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego skutkuje przeniesieniem
na wnoszacego sprzeciw ciezaru wykazania rzeczywistego uzywania znaku — lub
wykazania istnienia uzasadnionych powoddéw jego nieuzywania — pod rygorem
odrzucenia sprzeciwu (wyroki w ww. w pkt 32 sprawie MUNDICOR, pkt 38; w ww.
w pkt 34 sprawie FLEXI AIR, pkt 24 oraz w ww. w pkt 34 sprawie Salvita, pkt 77).
Rzeczywiste uzywanie wczeéniejszego znaku towarowego stanowi zatem kwestieg,
ktéra po podniesieniu jej przez zglaszajacego znak towarowy powinna zostac
rozstrzygnieta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w S§cislym
znaczeniu (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie FLEXI AIR, pkt 26). Wniosek
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku towaro-
wego dodaje wiec do postepowania w sprawie sprzeciwu kwestie wstepna
i specyficzna i w takim zakresie zmienia jego tres¢.

Nalezy réwniez przypomnieé, ze w my$l art. 127 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
Wydzial Sprzeciwéw jest wlasciwy do rozstrzygania sprzeciwéw wobec wnioskéw
o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego, podczas gdy na podstawie art. 130
ust. 1 tego samego rozporzadzenia izby odwolawcze sa wlasciwe w sprawach
odwolan, w szczegblnosci od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Z powyzszych przepiséw i rozwazan wynika, ze to do Wydziatu Sprzeciwéw nalezy
orzekanie w pierwszej kolejnoéci w sprawie sprzeciwu w postaci, jaka wynika
z réznych czynnodci proceduralnych, nie wylaczajac stosownych wnioskéw stron,
w tym, w stosownych przypadkach, wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywis-
tego uzywania wczeéniejszego znaku towarowego. Z tego powodu taki wniosek nie
moze by¢ przedstawiony po raz pierwszy przed Izba Odwotawcza. W przeciwnym
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razie to Izba Odwolawcza musiataby przystapi¢ do zbadania specyficznego wniosku
zwiazanego z nowymi rozwazaniami prawnymi i faktycznymi, wykraczajacymi poza
ramy postepowania w sprawie sprzeciwu, przedlozonego i rozpatrywanego przez
Wydzial Sprzeciwéw. Izba Odwolawcza ma kompetencje wylacznie do orzekania
w sprawie odwolan od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, a nie do samodzielnego
orzekania w pierwszej instancji w sprawie nowego sprzeciwu.

Funkcjonalna ciaglo$¢, o ktérej mowa w orzecznictwie Sadu [wyroki Sadu z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM - LHS (UK)
(KLEENCARE), Rec. str. I1-3253, pkt 25 i 26; z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie
T-57/03 SPAG przeciwko OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str.
11-287, pkt 18 oraz z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie T-323/03 La Baronia de Turis
przeciwko OHIM - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Zb.Orz. str.
11-2085, pkt 57 i 58], w zadnym przypadku nie moze uzasadnia¢ przedstawienia
takiego wniosku po raz pierwszy przed Izba Odwolawcza, poniewaz w zadnym razie
nie oznacza ona koniecznosci zbadania przez Izbe Odwolawcza innej sprawy niz
przedlozona pod rozstrzygniecie Wydzialowi Sprzeciwéw, czyli sprawy, ktérej
zakres zostal rozszerzony poprzez dodanie kwestii wstepnej dotyczacej rzeczywis-
tego uzywania wczeséniejszego znaku towarowego.

Z tego wynika, Ze w niniejszej sprawie w zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzono, iz
skarzaca nie moze po raz pierwszy na etapie odwolania przed Izba Odwolawcza
zada¢, by wnoszaca sprzeciw przedlozyta dowod rzeczywistego uzywania wczeéniej-
szych znakéw towarowych powolanych w sprzeciwie. Pierwszy zarzut nalezy zatem
oddali¢.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podwaza po pierwsze zawarte w zaskarzonej decyzji stwierdzenie, ze skoro
towary objete zgloszeniem moga by¢ uzywane do budowy obiektéw budowlanych, to
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stanowia one materialy budowlane objete wcze$niejszym znakiem towarowym lub
moga je uzupelniad.

Skarzaca utrzymuje, ze pojecia ,materialy budowlane” oraz ,materialy budowlane
niemetalowe”, objete odpowiednio znakami towarowymi Propamsa zarejestrowa-
nymi pod numerami 737992 oraz 463089, sa tak ogdlne i szerokie, ze mozliwe jest
objecie nimi nieskoriczonej liczby towaréw niemajacych ze soba zwiazku, przyznajac
tym samym wlascicielowi przedmiotowych znakéw towarowych nieuzasadniony
i niesluszny monopol. Skarzaca w tym wzgledzie podnosi, ze sady francuskie
orzekaly juz w sprawie niewaznosci znakéw towarowych w przypadku nieprecyzyj-
nych opiséw objetych nimi towaréw lub ustug, na przyklad w przypadku znakéw
towarowych obejmujacych ,ustugi w biznesie”.

Skarzaca podnosi, ze kazde usytuowanie dzialalnodci czlowieka, niezaleznie od jej
rodzaju lub celu, wiaze si¢ z przeprowadzeniem bardziej lub mniej zlozonych prac
budowlanych wymagajacych uzycia duzej liczby towaréw, od najprostszych do
najbardziej skomplikowanych. Jednak to nie oznacza, ze wszystkie te towary czy
ustugi powinny zosta¢ uznane za réwnowazne lub komplementarne wzgledem
materialéw budowlanych.

Skarzaca przyznaje, ze w ramach poréwnania przedmiotowych towaréw lub ustug
nalezy odwotaé¢ sie do ich ogdlnych cech, ale podkresla, iz podobiefistwo Iub
komplementarno$¢ miedzy tymi towarami lub uslugami nie moga zostaé
wywiedzione z samej tylko okolicznosci, ze te towary lub ustugi moga by¢ uzywane
do prac budowlanych, chyba zeby uzna¢ za podobne towary i ustugi posiadajace
bardzo rézne cechy.

Tak wiec nie mozna uznaé¢ na przyklad betonu i kabli elektrycznych za towary
podobne lub komplementarne tylko z tego wzgledu, ze oba sa uzywane podczas prac
budowlanych. W rzeczywisto$ci towary te maja rézny charakter, stuza do réznych
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celéw i sa zazwyczaj produkowane przez rézne podmioty. Podobnie ustugi
architektoniczne nalezace do klasy 42 oraz rury niemetalowe nalezace do klasy 19
nie moga zosta¢ uznane za podobne tylko dlatego, ze sa wykorzystywane w ramach
prac budowlanych.

W tym samym kontekscie skarzaca twierdzi, ze zaznaczywszy w pkt 20 zaskarzonej
decyzji, iz wznoszenie obiektéw budowlanych i infrastruktury w sposéb nieunik-
niony obejmuje rézne systemy, takie jak system kanalizacji, oczyszczania $ciekéw,
ochrony przeciwpozarowej, przewodéw wody pitnej lub nawadniajacych, ktére
wymagaja uzycia omawianych towaréw, niestusznie uznano na tej podstawie, ze oba
typy towaréw sa podobne.

Skarzaca uznaje w zwiazku z tym, Ze w niniejszej sprawie nie mozna uzna¢ towaréw
objetych zgloszonym znakiem towarowym, czyli rur metalowych i ich zlaczek, oraz
materialéw budowlanych za podobne tylko ze wzgledu na to, ze towary te, tak jak
wiele innych bardzo réznych towaréw, sa uzywane w budownictwie obiektéw
budowlanych. Towary objete zgloszonym znakiem towarowym sa uzywane do
zupelnie innych celéw niz materialy budowlane i nie moga by¢ uwazane za ich

substytuty.

W tym wzgledzie skarzaca podnosi, ze systemy, ktére oferuje, nie sa uzywane do
wznoszenia budynkéw, lecz wykorzystuje sie je w ramach budowy infrastruktury
sluzacej do przeplywu i zaopatrzenia w wode. Jej klientami sa zatem przede
wszystkim wspélnoty terytorialne, a nie przedsigbiorstwa zajmujace sie wznosze-
niem obiektéw budowlanych.

Po drugie, skarzaca zaprzecza zawartemu w zaskarzonej decyzji stwierdzeniu
(pkt 13), zgodnie z ktérym wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie zaréwno
z wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw, jak i ogétu odbiorcéw.
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Wedlug skarzacej rynek rur metalowych z plastycznego zeliwa, przeznaczanych
w szczegolnosci do odprowadzania wod deszczowych, stanowi niewielka liczba
podmiotéw, a oferta adresowana jest do bardzo wyspecjalizowanego kregu
odbiorcéw zajmujacych si¢ budowa sieci odprowadzajacych wody deszczowe oraz
$cieki. Ten krag odbiorcéw sklada sie przede wszystkim z francuskich
i zagranicznych wspélnot terytorialnych, ktére doskonale znaja towary skarzace;j.
Tak wiec w niniejszej sprawie krag odbiorcéw sklada sie z oséb wysoko
wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych.

Na poparcie tej argumentacji skarzaca przywoluje decyzje Pierwszej Izby
Odwotlawczej OHIM z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie R 411/2004-1, ktérej
wnioski odnoénie do wlasciwego kregu odbiorcéw mozna przenie$¢ bezposrednio na
grunt niniejszego przypadku.

Jak wskazuja na to broszura prezentujaca game produktéw PAM PLUVIAL oraz
opis ze strony internetowej skarzacej, zalaczone do skargi, skarzaca zajmuje pierwsze
miejsce na rynku systeméw kanalizacyjnych przeznaczanych do odprowadzania
wody deszczowej.

Z kolei jak wykazalo dochodzenie przeprowadzone na zlecenie skarzacej, Propamsa
w ogdle nie dziala w tym sektorze i uzywa wczesniejszego znaku towarowego PAM
wylacznie dla cementu.

Towar ten jest przez Propamsa sprzedawany klientom z najblizszego otoczenia, do
ktérych zaliczaja sie osoby fizyczne oraz male przedsiebiorstwa budowlane, i ktérzy
nie znaja skarzacej ani jej towaréw.
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Po trzecie i ostatnie skarzaca sprzeciwia si¢ odrzuceniu w zaskarzonej decyzji
(pkt 15) argumentu, zgodnie z ktérym oznaczenie PAM jest w sposéb nieunikniony
postrzegane przez wyspecjalizowany wlasciwy krag odbiorcéw jako zwiazane z jej
nazwa {,,Saint-Gobain PAM”).

Wyniki dokonanych przez skarzaca wyszukiwan w Internecie dotyczace sléw
kluczowych ,Pam” oraz ,rury” w jezykach francuskim, hiszpanskim i angielskim
wskazuja wylacznie na skarzaca. Zaden z nich nie dotyczy Propamsa. Skarzaca
zalacza do skargi wyniki swoich wyszukiwar.

Okolicznos¢ ta wskazuje na $wiatowa renome, jaka osiagnela skarzaca w dziedzinie
systeméw kanalizacyjnych, czyli dziedzinie, w ktérej Propamsa jest catkowicie
nieobecna. Wlasciwy krag odbiorcéw w zadnym wypadku nie moze zatem uznaé, ze
towary objete zgloszonym znakiem towarowym pochodza od Propamsa lub od
przedsigbiorstwa ekonomicznie z nia powiazanego, tym bardziej ze wszystkie towary
skarzacej sa systematycznie oznaczane znakiem towarowym PAM lub znakami
pochodnymi takimi jak PAM PLUVIAL, PAM NATURAL lub PAM GLOBAL.

Ponadto kanaly dystrybucji towaréw objetych kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi sa calkowicie rézne, poniewaz skarzaca sprzedaje swoje towary
wylacznie bezposrednio lub za posrednictwem swoich filii umiejscowionych poza
Francja.

W zwiazku z tym zawarty w zaskarzonej decyzji wniosek o istnieniu prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w blad jest niestuszny, gdyz w niniejszym przypadku ryzyko
takie jest catkowicie wylaczone.
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OHIM podnosi po pierwsze, ze w zaskarzonej decyzji prawidlowo powolano si¢ na
orzecznictwo [wyrok Sadu z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie T-286/03 Gillette
przeciwko OHIM - Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), Zb.Orz.
str. II-8, pkt 33], zgodnie z ktérym w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu
poréwnanie towaréw powinno zosta¢ dokonane w oparciu o brzmienie zgloszenia
znaku towarowego w postaci, w jakiej zostalo zlozone lub ograniczone, a warunki
dotyczace uzywania lub zamiaru uzywania zgloszonego znaku towarowego sa w tym
wzgledzie pozbawione znaczenia.

W niniejszym przypadku jest to tym bardziej uzasadnione, ze skarzaca oprécz zmian
dokonanych w katalogu towaréw, zatwierdzonych przez OHIM w dniu 4 lipca
2002 r., nie dokonata zadnych innych ograniczen tego zgloszenia, a przeciez mogta
tego dokona¢ w kazdej chwili zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 oraz
zasada 13 rozporzadzenia nr 2868/95.

Po drugie, jesli chodzi o krag odbiorcéw, wzgledem ktérego ma by¢ oceniane
w niniejszej sprawie prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
kolidujacych ze soba znakéw towarowych, OHIM utrzymuje, ze towary objete tymi
znakami towarowymi moga wzbudzi¢ zainteresowanie dzieki swym ogélnym
cechom zaréwno u ogdélu odbiorcéw, zwlaszcza ,majsterkowiczow”, jak
i odbiorcéw bardziej wyspecjalizowanych i z konieczno$ci bardziej uwaznych
i przezornych, stanowiacych profesjonalistéw w szczegé6lnosci z zakresu budownic-
twa. W zwiazku z tym, wbrew twierdzeniom skarzacej, zaskarzona decyzja
prawidtowo wskazata wlasciwy w niniejszej sprawie krag odbiorcéw.

W kazdym razie OHIM twierdzi, ze nie ma potrzeby rozstrzygania przez Sad tej
kwestii, poniewaz wystarczy dokona¢ oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad przecietnego konsumenta. W istocie, zgodnie z orzecznictwem, jezeli mozna
wykluczyé prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad przecietnego konsumenta,
okolicznoé¢ ta wystarczy, aby oddali¢ skarge, poniewaz ocena ta juz z zalozenia
znajduje zastosowanie do tak zwanej wyspecjalizowanej czesci wlasciwego kregu
odbiorcéw, ktéra z definicji jest bardziej uwazna niz przecietni konsumenci [wyrok
Sadu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie T-147/03 Devinlec przeciwko OHIM -
TIME ART (QUANTUM), Zb.Orz. str. II-11, pkt 62].
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Ponadto OHIM podniést, ze wczesniejszy znak towarowy byl zarejestrowany
i chroniony w Hiszpanii, zatem wlasciwy krag odbiorcéw stanowia przecietni
konsumenci z tego panstwa czlonkowskiego.

Po trzecie OHIM uznal, ze w zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzono najpierw, ze
z uwagi na ich identyczne przeznaczenie i sposéb uzywania towary objete
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sa podobne. W przeciwiefistwie do
twierdzen skarzacej ,materialy budowlane”, objete wcze$niejszym znakiem towaro-
wym, stanowia dokladnie okreslona kategorie. Z definicji tej kategorii zawartej
w slowniku ,Le Robert” w wersji elektronicznej wynika, ze wtasciwy krag odbiorcéw
nie bedzie mial w niniejszym przypadku zadnych trudnosci z wyobrazeniem sobie,
jaki rodzaj towaréw zostal objety ta kategoria. Chodzi o materialy budowlane,
surowe i w postaci pélproduktéw, a takze towary relatywnie proste, wytwarzane
z tych poprzednich. Tak wiec w zaskarzonej decyzji stusznie przyznano pojeciu
»materialy budowlane” wszelkie prawa zwiazane ze sformulowaniem okreslajacym
kategorie o wskazanej tresci semantycznej.

W niniejszym przypadku skarzaca nie moze réwniez skutecznie podnie$¢ argumentu
opartego na okolicznosci, ze dzialalnoé¢ budowlana wymaga uzycia wielu réznych
towaréw. W istocie na potrzeby niniejszej sprawy nie ma konieczno$ci poréwny-
wania wszystkich towaréw i ustug niezbednych do prowadzenia prac budowlanych,
takich jak kable elektryczne lub uslugi architektoniczne, z towarami objetymi
zgloszonym znakiem towarowym. Zgodnie z tym, co przyznala Izba Odwolawcza
w zaskarzonej decyzji, poréwnanie powinno dotyczy¢ ogélnych cech towaréw
objetych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi. A wedlug OHIM bezsporne
jest, ze wszystkie te towary maja to samo przeznaczenie i uzywa sie je w ten sam
sposéb przy wznoszeniu obiektéw budowlanych lub wykonywaniu infrastruktury.

Powyzsze rozwazania zostaly potwierdzone przez sama skarzaca, ktéra przyznala
przed Wydzialem Sprzeciwéw, ze jej towary sa przeznaczone do uzywania w bardzo
wielu dziedzinach, podczas gdy przed Sadem twierdzilta, Ze moga by¢ uzywane nie
tylko w dziatalnosci budowlanej, ale takze przy realizacji infrastruktury zwiazanej

II - 782



69

70

71

72

SAINT-GOBAIN PAM PRZECIWKO OHIM - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

z odprowadzaniem i zaopatrzeniem w wode. W zwiazku z tym zostalo w pelni
wykazane, ze wszystkie przedmiotowe towary maja identyczne przeznaczenie
i sposéb uzytkowania.

OHIM twierdzi takze, ze slusznie uznano w dalszej cze$ci zaskarzonej decyzji, iz
towary objete przedmiotowymi znakami towarowymi sa komplementarne. W istocie
wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie infrastruktury bezwzglednie
wymaga budowy réznych systeméw, takich jak system kanalizacji, oczyszczania
$ciekéw, systemy przeciwpozarowe i zaopatrzenia w wode pitna, wymagajacych
zastosowania towaréw objetych zgloszonym znakiem towarowym. Byloby zatem
niepojete, gdyby rury i rurki oraz ich elementy i czesci sktadowe byly uzywane do
budowy obiektéw budowlanych i infrastruktury, bez zastosowania materialéw
budowlanych, w tym cementu.

Ponadto OHIM podniést, ze — jak stwierdzono w pkt 22 zaskarzonej decyzji —
towary objete kolidujacymi ze soba znakami towarowymi maja zazwyczaj te same
kanaly dystrybucji, sa sprzedawane w tych samych punktach sprzedazy
i przeznaczane sa dla tych samych uzytkownikéw koricowych, czyli z jednej strony
w szczegdlnosci ,majsterkowiczéw”, a z drugiej specjalistéw w dziedzinie budow-
nictwa, w szczegdlnosci budowniczych, hydraulikéw i inzynieréw cieplownictwa.
W zwiazku z tym wladciwy krag odbiorcéw bedzie w naturalny sposéb przekonany,
ze towary objete kolidujacymi ze soba znakami towarowymi maja wspdlne
pochodzenie handlowe.

Wedlug OHIM argument wysuniety przez skarzaca w celu podwazenia tego punktu
zaskarzonej decyzji oparty jest wylacznie na kwestii planowanego uzywania
zgloszonego znaku towarowego, ktéra jednak pozbawiona jest znaczenia.

Po czwarte OHIM utrzymuje, ze w zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzono, iz
kolidujace ze soba znaki towarowe sa podobne, biorac pod uwage ich przewazajace
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podobienistwo wizualne i fonetyczne. Skarzaca zreszta nie przedstawila w swojej
skardze zadnego argumentu mogacego podwazy¢ to stwierdzenie.

OHIM podnosi, ze w jezyku hiszpanskim okre$lenie ,pam” nie posiada zadnego
znaczenia. Wyraz ,pluvial”, wystepujacy w zgloszonym znaku towarowym, oznacza
natomiast w jezyku hiszpanskim ,odnoszacy sie do deszczu”. W zaskarzonej decyzji
slusznie zatem stwierdzono, ze wlasciwy krag odbiorcéw dostrzeze w tym ostatnim
pojeciu odniesienie do niektérych cech lub funkcji towaréw objetych zgloszonym
znakiem towarowym, czyli uzna, ze towary te sa przeznaczone do uzywania
w warunkach deszczu lub sa szczegélnie przystosowane do takich warunkéw.

Na podstawie powyzszych rozwazan oraz biorac pod uwage orzecznictwo [wyroki
Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191,
pkt 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Rec. str. I-3819, pkt 25; wyrok Sadu z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN),
Rec. str. I1-4335, pkt 33 i 35], OHIM utrzymuje, ze okreslenie ,pam”, ktére stanowi
zaréwno jedyny element slowny wczeéniejszego znaku towarowego, jak i jeden
z dwoéch elementéw stownych zgloszonego znaku towarowego, dominuje nad
og6lnym wrazeniem wywolanym przez ten ostatni znak towarowy, czemu skarzaca
nie zaprzeczala.

Jesli chodzi o aspekty wizualny i fonetyczny, OHIM przypomnial, ze okreslenie
-pam” jest nie tylko jedynym wyrazem wczeéniejszego znaku towarowego, ale
znajduje sie réwniez na pierwszej pozycji w zgloszonym znaku towarowym. Pozycja
ta przyznaje temu okresleniu szczegdlna wage, poniewaz uwage odbiorcéw przyciaga
raczej poczatek znaku niz jego koniec, przy czym tendencja ta jest tym bardziej
naturalna, jezeli poczatek przedmiotowego znaku towarowego stanowi, tak jak
w niniejszym przypadku, element samoistnie odrézniajacy i uderzajacy zaréwno
przy czytaniu, jak i slyszeniu. Tak wiec Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita
wystepowanie podobienistwa wizualnego i fonetycznego pomiedzy kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi.
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Jesli chodzi o plaszczyzne koncepcyjna, w jezyku hiszpanskim okreslenie ,pam”
pozbawione jest znaczenia, podczas gdy wyraz ,pluvial” znaczenie takie posiada
(odnoszacy sie¢ do deszczu), co sprawia, ze ma on charakter drugorzedny.
Podniesione przez skarzaca w postepowaniu przed Sadem twierdzenie, zgodnie
z ktérym wlasciwy krag odbiorcéw postrzega okreslenie ,pam” jako odnoszace sie do
jej aktualnej nazwy, a takze jej argument przedstawiony w postepowaniu przed Izba
Odwolawcza, zgodnie z ktérym okreslenie to postrzegane jest jako skrét jej
poprzedniej nazwy (Pont-a-Mousson), w zadnym wypadku nie sa oczywiste i nie
zostaly niczym poparte. Zatem — podobnie jak uczynita to Izba Odwolawcza (pkt 15
zdanie drugie zaskarzonej decyzji) — réwniez Sad powinien oddali¢ te twierdzenia
skarzacej jako bezzasadne.

Po piate i ostatnie, OHIM podnosi, ze réine czynniki, ktére zgodnie
z orzecznictwem nalezy bra¢ pod uwage podczas calo$ciowej oceny prawdopodo-
bieistwa wprowadzenia w blad, potwierdzaja wystepowanie takiego prawdopodo-
bienstwa w niniejszym przypadku. W istocie zostalo wykazane podobienstwo
kolidujacych ze soba znakéw towarowych oraz towaréw nimi objetych. Ponadto
bezsporne jest, ze wczedniejszy znak towarowy posiada przynajmniej przecietny
samoistny charakter odrézniajacy dla wszystkich towardw, ktére sa nim oznaczone.
Tak wiec w zaskarzonej decyzji slusznie stwierdzono, ze wlasciwy krag odbiorcéw,
ktéry zachowal w pamieci okreSlenie ,pam” zawarte we wczeéniejszym znaku
towarowym, w zetknigciu z towarami objetymi zgloszonym znakiem towarowym
bedzie sklonny uznac je za posiadajace to samo pochodzenie handlowe co towary
oznaczone wczeéniejszym znakiem towarowym, tym bardziej ze przedmiotowe
towary moga by¢ udostepniane razem i poprzez te same kanaly dystrybucji.

W pkt 27 zaskarzonej decyzji réwniez slusznie stwierdzono, ze przecigtny
konsument moze w sposéb rozsadny przypuszczad, ze wcze$niejszy znak towarowy
wywodzi sie od podstawowego znaku towarowego ,pam” i oznacza linie produktéw
oferowana w ramach tej samej rodziny znakéw towarowych. Innymi stowy, istnieje
prawdopodobienistwo, ze wlasciwy krag odbiorcéw uzna kolidujace ze soba znaki
towarowe za nalezace co prawda do dwdch réznych gam towaréw, lecz pochodzace
od tego samego przedsiebiorstwa lub od przedsiebiorstw powiazanych ze soba
gospodarczo.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, yjezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego
znaku towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towaréw lub uslug oznaczo-
nych obydwoma znakami istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw
w blad na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobiefi-
stwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”. Ponadto, zgodnie z art. 8
ust. 21 lit. a) ii) rozporzadzenia nr 40/94, za wcze$niejsze znaki towarowe uwaza si¢
znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim, ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wczedniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego
znaku towarowego.

W mys$l utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
CZo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad podlega
calosciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczen
oraz towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznoséci danego przypadku, w szczegélno$ci wzajemnej
zaleznosci pomiedzy podobienistwem oznaczen a podobiefistwem oznaczonych
towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Rec. str. I1-2821, pkt 31-33 i przywolane tam orzecznictwo].

W niniejszym przypadku nalezy po pierwsze przypomnieé, ze w zaskarzonej decyzji
stwierdzono wystepowanie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad
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w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wcze$niejszego znaku
towarowego. W zaskarzonej decyzji nie dokonano zatem pordwnania zgloszonego
znaku towarowego z innymi znakami towarowymi powolanymi przez Propamsa na
poparcie swojego sprzeciwu (zaskarzona decyzja, pkt 14 i 29).

Nalezy przypomnie¢, iz skarga wniesiona do Sadu ma za zadanie kontrole zgodnosci
z prawem decyzji wydanej przez Izbe Odwolawcza. Kontrola ta powinna zosta¢
przeprowadzana w stosunku do kwestii prawnych, ktére zostaly podniesione przed
Izbg Odwotawcza [wyrok Sadu z dnia 7 wrzesnia 2006 r. w sprawie T-133/05 Meric
przeciwko OHIM - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Zb.Orz. str.
11-2737, pkt 22]. Tak wiec nalezy zbadad, czy Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila,
ze wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego i wczedniejszego znaku towarowego, bez koniecz-
noéci uwzgledniania innych znakéw towarowych, powolanych przez Propamsa na
poparcie swojego sprzeciwu.

Majac na wzgledzie argumentacje skarzacej odnoszaca si¢ do towaréw objetych
zgloszonym znakiem towarowym oraz odbiorcéw, dla ktérych przeznaczone sa te
towary, nalezy w drugiej kolejnosci rozwazyé, czy w celu zbadania wystepowania
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi Izba Odwotawcza prawidlowo okredlila z jednej strony towary objete
przedmiotowymi znakami towarowymi, a z drugiej strony wlasciwy krag odbiorcéw.

— W przedmiocie towaréw, ktére nalezalo wzia¢ pod uwage przy ocenie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Nalezy przypomnieé, ze poréwnanie towaréw wymagane na podstawie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 powinno opiera¢ sie na opisie towaréw oznaczonych
wczeéniejszym znakiem towarowym powolanym w sprzeciwie, a nie na towarach, dla
ktérych znak ten jest rzeczywiscie uzywany, chyba ze wskutek wniosku
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towaro-
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wego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 dowdd ten zostanie
przeprowadzony tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla ktérych zarejestrowano
wczesniejszy znak towarowy (ww. w pkt 83 wyrok w sprawie PAM-PIM’S BABY-
-PROP, pkt 30).

W niniejszym przypadku, jak zostalo wskazane w ramach analizy w przedmiocie
pierwszego zarzutu, wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego zostal zlozony przez skarzaca po raz pierwszy
przed Izbg Odwolawcza i slusznie zostal przez nia odrzucony jako spézniony.
Dlatego tez Izba Odwolawcza, dokonujac w zaskarzonej decyzji pordéwnania
z towarami objetymi zgloszonym znakiem towarowym, slusznie uwzglednila
wszystkie towary, dla ktérych zostal zarejestrowany wczeéniejszy znak towarowy,
czyli ,materialy budowlane”.

W przeciwienistwie do twierdzen skarzacej (zob. pkt 43 powyzej), kategoria tych
towaréw jest wystarczajaco okreslona i z uwagi na znaczenie uzywanych stéw
powinna by¢ rozumiana jako obejmujaca wszelkie materialy w stanie surowym lub
w postaci polproduktéw, niezbedne lub przydatne dla budownictwa, a takze towary
stosunkowo proste, wyprodukowane z tego rodzaju materiatéw.

W kazdym razie nalezy przypomnieé, ze wcze$niejszym znakiem towarowym jest
hiszpanski krajowy znak towarowy, ktérego wazno$¢ nie moze zosta¢ zakwestiono-
wana w ramach postepowania w sprawie rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego, a wylacznie w ramach postepowania o jego uniewaznienie wszczetego
przez zainteresowane panstwo czlonkowskie [wyroki Sadu w ww. w pkt 74 sprawie
MATRATZEN, pkt 55 oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-269/02 PepsiCo
przeciwko OHIM - Intersnack Knabber-Gebiack (RUFFLES), Zb.Orz. str. 11-1341,
pkt 25]. Dlatego tez w niniejszym przypadku instancje OHIM mialy obowiazek wzia¢
pod uwage liste towaréw objetych wczeéniejszym znakiem towarowym w postaci
ustalonej podczas rejestracji tego znaku jako krajowego znaku towarowego.
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Poza tym, jesli chodzi o towary objete zgloszonym znakiem towarowym, nalezy
przypomnie¢, ze w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu OHIM moze wzia¢
pod uwage wylacznie liste towaréw w postaci, w jakiej wystepuje ona w zgloszeniu
danego znaku towarowego, z jedynym wyjatkiem ewentualnie wprowadzonych
zmian (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie RIGHT GUARD XTREME sport, pkt 33).
W zwiazku z tym twierdzenia skarzacej dotyczace szczegdlnych towaréw, dla
ktérych ma ona zamiar uzywal zgloszonego znaku towarowego, nie maja
w niniejszym przypadku znaczenia, poniewaz skarzaca nie zmienila listy towaréw
objetych zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego zgodnie z zapewnieniami
o swoich zamiarach. Tak wiec dokonujac w zaskarzonej decyzji oceny prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad, stusznie uwzgledniono wszystkie towary opisane
w zlozonym przez skarzaca zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego, z jego
pézniejszymi zmianami (zob. pkt 3 powyzej).

— W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Jedli chodzi o krag odbiorcéw, w odniesieniu do ktérego ma by¢ oceniane
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad pomiedzy kolidujacymi ze soba
znakami, nalezy odrzuci¢ twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérymi krag odbiorcéw,
do ktérego adresowany jest dany znak towarowy, obejmuje wylacznie odbiorcéw
wysoce wyspecjalizowanych i sklada sie przede wszystkim ze wspdélnot terytorial-
nych (zob. pkt 49 i 51 powyzej). Twierdzenia te s3 oparte na zamiarach skarzacej
dotyczacych uzywania zgloszonego znaku towarowego, ktére — jak juz podniesiono —
nie maj3 znaczenia.

Tak wiec slusznie stwierdzono w pkt 13 zaskarzonej decyzji, ze z uwagi na
charakterystyke i przeznaczenie towaréw objetych kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nalezy uznaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada si¢ zaréwno
z wyspecjalizowanych odbiorcéw, czyli profesjonalistéw z sektora budowlanego
i remontowego, a takze z ogdlu odbiorcéw, obejmujacych przecietnych konsumen-
téw, ktérzy — jak podnosi OHIM - moga nabywa¢ przedmiotowe towary do
majsterkowania.
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— W przedmiocie poréwnania towaréw

Zgodnie z orzecznictwem, na potrzeby oceny podobiefstwa towaréw lub ustug
objetych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi nalezy uwzgledni¢ wszystkie
istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek przedmiotowych towardw,
przy czym czynniki te obejmuja w szczegélnosci charakter towardw, ich
przeznaczenie, spos6b uzywania oraz to, czy towary te konkuruja ze sobg, czy tez
si¢ uzupelniaja [wyroki Sadu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz
przeciwko OHIM - Granjas Castellé (CASTILLO), Rec. str. 11-4835, pkt 32 oraz
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LTJ
Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. str. 11-4891, pkt 33].

W niniejszym przypadku z zaskarzonej decyzji wynika (pkt 20 i 22), ze Izba
Odwotawcza, dokonujac poréwnania przedmiotowych towaréw, uwzglednita
okoliczno$¢, ze zaréwno towary objete wcze$niejszym znakiem towarowym, jak
i towary objete zgloszonym znakiem towarowym sa towarami znajdujacymi
zastosowanie przy wznoszeniu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury, co
obejmuje budowe réznych systeméw wymagajacych uzycia wszystkich tych
towaréw, czyli systeméw kanalizacji, oczyszczania $ciekéw, ochrony przeciw-
pozarowej i systeméw doprowadzania wody pitnej oraz nawadniajacych. Skoro
towary te maja identyczne przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania przy budowie
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury, w zaskarzonej decyzji slusznie
stwierdzono, ze sa one podobne.

Whniosek zawarty w zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym towary objete
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sa komplementarne, takze jest
prawidlowy. Nalezy w tym wzgledzie przypomnie¢, ze towary komplementarne to
takie, pomiedzy ktérymi istnieje $cisly zwiazek polegajacy na tym, iz jeden towar jest
nieodzowny lub istotny do uzycia drugiego, wobec czego konsumenci moga mysle¢,
ze oba towary zostaly wyprodukowane przez to samo przedsiebiorstwo [wyrok Sadu
z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-169/03 Sergio Rossi przeciwko OHIM — Sissi
Rossi (SISSI ROSSI), Zb.Orz. str. I11-685, pkt 60, potwierdzony, wskutek odwotania,
w wyroku Trybunatu z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi przeciwko
OHIM, Zb.Orz. str. I-7057]. W niniejszym przypadku, jak stusznie podnosi OHIM,
przy budowie systeméw wymienionych w poprzednim punkcie nie ma mozliwosci
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uzycia rur i zlaczek do rur objetych zgloszonym znakiem towarowym bez
zastosowania materialéw budowlanych objetych wczesniejszym znakiem towaro-

wym.

Wreszcie przy poréwnywaniu w zaskarzonej decyzji towaréw objetych kolidujacymi
ze soba znakami towarowymi prawidlowo uwzgledniono okoliczno$¢, ze towary te
byly co do zasady sprzedawane w tych samych punktach sprzedazy i poprzez te same
filie handlowe, co materialy budowlane. Nalezy w tym wzgledzie podnie$¢, ze
zgodnie z orzecznictwem, jezeli towary objete kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi maja kilka punktéw wspdlnych, w szczegélnosci sa one czasami
sprzedawane w tych samych punktach sprzedazy, to ewentualne réznice miedzy
nimi nie wylaczaja same w sobie mozliwoséci istnienia prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w blad (zob. podobnie ww. w pkt 94 wyrok w sprawie SISSI ROSSI,
pkt 68).

W tych okolicznosciach nalezy zgodzi¢ sie¢ z zawartym w zaskarzonej decyzji
stwierdzeniem, zgodnie z ktérym towary objete kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi sa podobne i komplementarne. Przeciwny argument skarzacej,
w zakresie w jakim odnosi si¢ do towaréw innych niz te objete przedmiotowymi
znakami towarowymi, jest nieistotny i powinien zosta¢ oddalony.

— W przedmiocie poréwnania oznaczen

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem, zlozony znak towarowy oraz inny
znak, identyczny lub wykazujacy podobienistwo do jednego ze skladnikéw zlozonego
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znaku towarowego, moga by¢ uznane za podobne, jezeli skladnik ten stanowi
element dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym przez zlozony znak
towarowy. Jest tak w przypadku, gdy skladnik ten jest w stanie zdominowaé
wywolywane przez ten znak towarowy wrazenie, ktére wladciwy krag odbiorcéw
zachowuje w pamieci, w zwiazku z czym wszystkie pozostale skladniki tego znaku
towarowego sa bez znaczenia w calo$ciowym wrazeniu przez niego wywolanym
[wyroki Sadu w ww. w pkt 74 sprawie MATRATZEN, pkt 33 oraz z dnia 13 czerwca
2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko OHIM - Wiseman (Rysunek skéry
krowy), Zb.Orz. str. II-1677, pkt 27]. Jeéli chodzi o oceng¢ dominujacego charakteru
jednego lub kilku skladnikéw zlozonego znaku towarowego, nalezy w szczegdlnosci
wzia¢ pod uwage istotne cechy kazdego ze skladnikéw w porédwnaniu z istotnymi
cechami innych skladnikéw. Ponadto pomocniczo mozna réwniez uwzglednié
wzajemng pozycje réznych elementéw skltadowych znaku w calo$ciowym ukladzie
znaku zlozonego (ww. w pkt 74 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 35).

W niniejszym przypadku w zaskarzonej decyzji stusznie uznano (pkt 14), ze
okreélenie ,pam”, bedace jedynym elementem stownym wczes$niejszego znaku
towarowego, zapisanym réwnoczes$nie z lewej do prawej oraz z géry na dét, stanowi
element centralny i dominujacy wczesniejszego znaku towarowego. W istocie
element ten zajmuje centralna pozycje we wczeéniejszym znaku towarowym
i przyciaga uwage konsumenta, ktéry widzi ten znak, z pominieciem innych
elementéw tego znaku, czyli kolorowego tla i owalnego obramowania, ktére maja
znaczenie wyraznie drugorzedne i pomocnicze.

Poniewaz element dominujacy ,pam” wczesniejszego znaku towarowego jest
tozsamy z pierwsza czeScia zgloszonego znaku towarowego PAM PLUVIAL,
w zaskarzonej decyzji uznano, ze kolidujace ze soba znaki towarowe sa podobne
pod wzgledem wizualnym i fonetycznym. Oczywiscie réznia si¢ one z uwagi na
wystepowanie w zgloszonym znaku towarowym wyrazu ,pluvial”. Jednakze wyraz
ten stanowi element drugorzedny i dodatkowy tego znaku ze wzgledu na swoje
znaczenie w jezyku hiszpanskim, ktére jest identyczne jak w jezyku francuskim.
Znaczenie to powoduje, ze odbiorcy dostrzega w tym okre$leniu wskazéwke
odnoszaca sie do towaréw objetych wczeéniejszym znakiem towarowym, jako
przeznaczonych do uzywania do odprowadzania wéd deszczowych lub w warunkach
deszczu. Z tego wzgledu w pkt 17 zaskarzonej decyzji stwierdzono, ze tozsamo$¢
wizualna i fonetyczna dominujacych slownych elementéw kolidujacych ze soba
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znakéw towarowych przewazala nad wizualnymi i fonetycznymi réznicami
wynikajacymi z wystepowania w zgloszonym znaku towarowym drugorzednego
elementu ,pluvial”.

Réwniez z tym stwierdzeniem nalezy sie zgodzi¢. W istocie element slowny ,pam”
stanowi réwniez element dominujacy zgloszonego znaku towarowego ze wzgledu na
jego krotka, tatwa do zapamietania forme, stwierdzony w zaskarzonej decyzji
i niezakwestionowany przez skarzaca brak szczegélnego znaczenia w jezyku
hiszpaniskim oraz umiejscowienie na poczatku zgloszonego znaku towarowego,
czyli na pozycji, do ktérej przecigtny konsument przywigzuje wigksza wage (ww.
w pkt 83 wyrok w sprawie PAM-PIM’S BABY-PROP, pkt 51).

Ze wzgledu na to, ze wyraz ,pam” nie posiada znaczenia w jezyku hiszpanskim,
slusznie w pkt 15 zaskarzonej decyzji stwierdzono, iz poréwnanie kolidujacych ze
soba znakéw towarowych na plaszczyZznie koncepcyjnej nie jest w niniejszym
przypadku mozliwe. Jak stwierdzono w zaskarzonej decyzji, okoliczno$¢, ze wyraz
~pluvial” posiada znaczenie w jezyku hiszpanskim, nie wystarcza do przypisania
zgloszonemu znakowi towarowemu jakiego$ szczegélnego znaczenia z uwagi na
drugorzedny i pomocniczy charakter tej czesci zgloszonego znaku.

To ostatnie stwierdzenie nie moze zosta¢ podwazone przez twierdzenie skarzacej,
zgodnie z ktérym slowny element ,pam” jest postrzegany jako odniesienie do jej
nazwy (zob. pkt 56 powyzej). Jak stusznie wykazano w zaskarzonej decyzji, rzekomy
zwiazek pomiedzy stara i nowa nazwa skarzacej oraz element stowny ,pam” nie jest
oczywisty i nie zostal w zaden spos6éb udowodniony przez skarzaca. W kazdym razie,
przyjmujac nawet, ze element slowny ,pam” moze by¢ postrzegany jako odnoszacy
sie¢ do skarzacej, na tej podstawie nie mozna stwierdzi¢ wystepowania réznic na
plaszczyznie koncepcyjnej, jako ze taki element stowny wystepuje réwniez we
wczeséniejszym znaku towarowym.
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita w pkt 18
zaskarzonej decyzji, ze kolidujace ze soba znaki towarowe sa ogélnie podobne.

— W przedmiocie calosciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad

Majac na wzgledzie podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych oraz
objetych nimi towaréw, a takze wzajemna zalezno$¢ pomiedzy okolicznosciami,
ktére nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad, nalezy stwierdzi¢, podobnie jak to uczynila Izba Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji (pkt 28), zZe w niniejszym przypadku wystepuje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Wystepowanie w zgloszonym znaku towarowym wyrazu ,pluvial” nie wylacza tego
prawdopodobieristwa, poniewaz jak zostalo stusznie podniesione w pkt 27 zaska-
rzonej decyzji, element ten moze spowodowa¢, ze przecietny konsument uzna, iz
zgloszony znak towarowy jest znakiem wywodzacym si¢ z podstawowego znaku
towarowego ,pam” i oznacza szczegélna game towaréw, stanowiaca cze$¢ ,rodziny
znakéw towarowych PAM”. W istocie twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym dla
réznych swoich towaréw systematycznie uzywa ona znakéw towarowych wywo-
dzonych ze wspdlnego rdzenia ,pam” (zob. pkt 58 powyzej), stanowi wzmocnienie
tego wniosku.

Wreszcie argument oparty na twierdzeniu, ze wlasciwy krag odbiorcéw wiaze
element stowny ,pam” ze skarzaca z uwagi na powszechng znajomos¢, jaka miataby
sie¢ cieszy¢, nie moze w zadnym razie zosta¢ przyjety. W istocie, niezaleznie od faktu,
ze powolane przez skarzaca w celu wykazania tego rzekomego zwiazku
zalaczniki 13-15 do skargi nie zostaly wziete pod uwage z powodéw przedstawio-
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nych w pkt 18 oraz 19 powyzej, nawet gdyby uznaé istnienie tego zwiazku, nie
moéglby on wylaczy¢é wystepowania prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad

w niniejszym przypadku, poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw méglby sadzié, iz
towary oznaczone wczeéniejszym znakiem towarowym pochodza od skarzacej.

Z powyzszych rozwazan wynika, Ze drugi zarzut podniesiony przez skarzaca
powinien zosta¢ oddalony jako bezpodstawny, w zwiazku z czym oddaleniu podlega
skarga w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
nalezy, zgodnie z zadaniem OHIM, obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

II - 795



WYROK Z DNIA 22.3.2007 r. — SPRAWA T-364/05

2) Skarzaca, Saint-Gobain Pam SA, zostaje obciazona kosztami postepowania.

Vilaras Dehousse Svaby

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 marca 2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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