WYROK Z DNIA 10.10.2006 r. — SPRAWA T-172/05

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANC]JI (pigta izba)
z dnia 10 pazdziernika 2006 r.”

W sprawie T-172/05

Armacell Enterprise GmbH, z siedziba w Miinster (Niemcy), reprezentowana przez
adwokata O. Spuhlera,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w ktérej drugg strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: angielski.
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nmc SA, z siedziba w Raeren-Eynatten (Belgia), reprezentowana przez adwokatéw
P. Pétersa i T. de Haana,

interwenient,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej [zby Odwotawczej OHIM z dnia
23 lutego 2005 r. (sprawa R 552/2004-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy nmc SA a Armacell Enterprise GmbH,

’SAD PIERWSZE] INSTANCI]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svéby, sedziowie,
sekretarz: K. Andovd, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 maja
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

W dniu 3 grudnia 2001 r. Armacell Enterprise GmbH (zwana dalej ,skarzacy”)
dokonata zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z pdzniejszymi
zmianami.
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Zgloszony znak towarowy to oznaczenie sfowne ARMAFOAM.

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klasy 20 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji
znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,wyroby z elastomerowej, termoplastycznej
lub duroplastycznej pianki w postaci sktadnikéw systemu lub gotowych wyrobéw”.

W dniu 24 czerwca 2002 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych.

W dniu 9 lipca 2002 r. nmc SA (zwana dalej ,interwenientem”) wniosla, na
podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego.

W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na istnienie prawdopodobiefstwa wprowa-
dzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, polegajace
na ryzyku pomylenia zgloszonego znaku towarowego z wczeéniejszym slownym
wspoélnotowym znakiem towarowym NOMAFOAM, do ktérego uprawniony jest
interwenient, zarejestrowanego w dniu 31 pazdziernika 1997 r. dla nastepujacych
towaréw:

— Kklasa 17: ,wyroby z tworzyw sztucznych pélprzetworzonych, materialy
wypelniajace, uszczelniajace i izolacyjne, pianka polietylenowa (substancja
pélprzetworzona), materialy stluzace do izolacji termicznej i akustycznej,
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materialy z tworzyw sztucznych stuzgce do izolacji, materialy z tworzyw
sztucznych sluzace do pakowania (izolacji), substancje chronigce przed wilgociag
i zimnem ujete w tej klasie, materialy do izolacji akustycznej, niemetalowe rury
gietkie;

— klasa 19: ,materialy budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, wykladziny murowe i $cienne ujete w tej klasie”;

— klasa 20: ,wyroby z tworzyw sztucznych nieujete w innych klasach, opakowania
z tworzyw sztucznych, materace, poduszki i podkladki z tworzyw sztucznych
stuzace jako podparcie, w szczegdlnoéci do siedzenia lub kleczenia w trakcie
pracy w ogrodzie lub majsterkowania, uprawiania sportu, gimnastyki, rekreacji
i rozrywki”;

— klasa 27: ,dywany, maty antyposlizgowe, dywaniki samochodowe, maty
i stomianki; dywaniki, maty i wycieraczki z tworzyw sztucznych stuzace jako
podparcie, w szczegdlnosci do siedzenia lub kleczenia w trakcie pracy
w ogrodzie lub majsterkowania, uprawiania sportu, gimnastyki, rekreacji
i rozrywki; materialy do pokrywania podlég; wykladziny murowe i $cienne,
pokrycia izolacyjne nieujete w innych klasach, nietekstylne obicia $cienne”;

— klasa 28: ,artykuly gimnastyczne i sportowe nieujete w innych klasach”.

Decyzja z dnia 24 maja 2004 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw na tej
podstawie, ze zgloszony znak towarowy i znak wcze$niejszy réznig sie od siebie na
tyle, by wykluczy¢ wszelkie prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad przeciet-
nego konsumenta wspolnotowego na terytorium tejze Wspdélnoty.
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W dniu 5 lipca 2004 r. interwenient wnidst do OHIM, na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. W dniu
23 wrze$nia 2004 r. zlozyl on pismo, w ktérym przedstawit uzasadnienie odwolania.
W dniu 17 grudnia 2004 r. skarzaca przedstawila swoje uwagi odnos$nie do
odwolania wniesionego przez interwenienta.

Decyzja z dnia 23 lutego 2005 r., o ktérej skarzaca powiadomiono pismem z dnia
25 lutego 2005 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”), Pierwsza Izba Odwolawcza
OHIM uwzglednila odwolanie, uzasadniajac swoje rozstrzygniecie wystepowaniem
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Przebieg postepowania i Zadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 29 kwietnia 2005 r. skarzgca wniosta
skarge bedaca przedmiotem niniejszego postepowania. Skarzaca wskazala, ze oprocz
reprezentujacego ja adwokata w jej imieniu wystepuje réwniez rzecznik patentowy
C. Hano.

OHIM i interwenient zlozyli odpowiednio w dniach 10 i 29 sierpnia 2005 r. swoje
odpowiedzi na skarge.

W pisémie z dnia 15 wrzeénia 2005 r., ktére wplynelo do sekretariatu Sadu w dniu
19 wrze$nia 2005 r., skarzaca wniosta — na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sadu
— o udzielenie jej zgody na zlozenie repliki. Potwierdzita réwniez, ze jej rzecznik
patentowy wezmie udzial w rozprawie.
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13 Postanowieniem z dnia 27 wrzeénia 2005 r. prezes piatej izby Sadu oddalil wniosek
o umozliwienie przedstawienia repliki. W pi$mie z tego samego dnia sekretarz Sadu
powiadomil o tym skarzaca, stwierdzajac w uzasadnieniu, Ze bedzie miala ona
mozliwo$¢ przedstawienia swoich uwag na rozprawie. Zaznaczyl takze, ze C. Hano
bedzie mial mozliwo$¢ zabierania glosu na rozprawie tylko w obecnosci reprezen-
tujacego skarzaca adwokata i pod jego nadzorem.

1 Skarzgca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

15 OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

15 Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

W uzasadnieniu zadania stwierdzenia niewazno$ci skarzaca wskazuje tylko na jedng
podstawe zaskarzenia, ktéra — mimo formalnego odniesienia do naruszenia art. 43
ust. 5 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 — dotyczy wylacznie naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, polegajacego na niestusznym stwierdzeniu przez
Izbe Odwolawcza wystepowania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi po pierwsze, ze kolidujgce znaki towarowe nie sg podobne.

Jej zdaniem pierwsze sylaby tych znakéw, mianowicie ,no” w przypadku NOMA-
FOAM i ,ar” w przypadku ARMAFOAM, bardzo réznig sie miedzy soba. Z uwagi na
to, ze sylaby te znajduja sie na poczatku oznaczen, latwiej przyciagaja one uwage
konsumentéw. Stopieri podobienistwa pod wzgledem brzmienia i wygladu nie jest
zatem wysoki.

Jesli chodzi o podobienistwo koncepcyjne, skarzaca podnosi, ze skoro wyrazy
~armafoam” i ,nomafoam” nie wystepuja jako takie w odnosnych jezykach, wlasciwy
krag odbiorcéw sklonny bedzie postrzegaé je jako stowa wymyslone. Skarzaca
twierdzi natomiast, ze druga cze$¢ kolidujacych znakéw towarowych, angielski
wyraz ,foam”, postrzegana bedzie przez wlasciwy krag odbiorcéw jako opisowa
w stosunku do towardw oznaczanych tymi znakami. Skarzgca uwaza, ze — jesli
chodzi o ocene podobiefistwa koncepcyjnego — jezyk angielski jest z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw jezykiem decydujacym. Odrézniajacy
charakter elementu ,foam”, wystepujacego w kolidujacych znakach towarowych,
jest zatem bardzo slaby. Tym bardziej istotne sg w zwigzku z tym pierwsze czesci
tych znakéw, ,arma” i ,noma”, ktére stanowig dla wlasciwego kregu odbiorcéw
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okreélenia wyraznie rézne, nieodsylajace do zadnych z powszechnie rozumianych
pojec. Z uwagi na to, Ze te pierwsze cze$ci majg szczegdlnie odrézniajacy charakter,
w calo§ciowym wrazeniu wywolywanym przez kolidujace znaki towarowe sa one
elementami dominujacymi.

Skarzaca twierdzi zatem, ze wlasciwy krag odbiorcéw nie zwrdci uwagi na wylacznie
opisowa koncéwke kolidujacych znakéw, lecz zauwazy ich pierwsza cze$é, ktéra
w ogoble nie jest opisowa i posiada wyraznie odrézniajacy charakter. Dlatego tez
kolidujgce znaki towarowe nie wykazuja jej zdaniem zadnego podobienstwa
koncepcyjnego. Poza tym skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza nie wskazala
w zaskarzonej decyzji zadnego dowodu $wiadczacego o istnieniu koncepcyjnego
podobienistwa znakéw.

W ocenie skarzacej Izba Odwolawcza nieprawidlowo uznala, ze calo$ciowe wrazenie
wywolywane przez kolidujace znaki towarowe zdominowane jest przez ich
koncéwke ,foam”. W orzecznictwie utrwalil sie natomiast poglad, zgodnie
z ktérym jesli poczatek wyrazu ma charakter odrézniajacy, to on zwykle zachowuje
sie w pamieci. Izba Odwolawcza stwierdzita takze, ze identyczna czeé¢ znakéw
»foam” jest opisowa w stosunku do towaréw oznaczanych tymi znakami. Jednak
zgodnie z orzecznictwem Trybunalu opisowa cze$¢ znaku towarowego, moze jednak
nie posiada¢ charakteru odrézniajacego. Ustalenia Izby Odwolawczej sprzeczne sa
z tym orzecznictwem, co powinno skutkowal stwierdzeniem niewaznosci zaska-
rzonej decyzji.

Po drugie skarzgca twierdzi dodatkowo, ze towary oznaczane kolidujacymi znakami
towarowymi nie sa podobne. Wyroby z pianki, o ktérych mowa w zgloszeniu,
i towary z tworzyw sztucznych nalezace do klasy 20, objete wcze$niejszym znakiem
towarowym, nie sg jej zdaniem podobne, To samo dotyczy innych towaréw objetych
wczesniejszym znakiem towarowym.

W pkt 21 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza ograniczyla sie¢ do stwierdzenia, ze
zgloszenie dotyczy miedzy innymi wyrobéw z pianki elastomerowej
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i termoplastycznej, ze objete wezedniejszym znakiem towarowym towary nalezgce do
klasy 20 wytwarzane sa z tworzyw sztucznych i ze plastik, kauczuk i elastomery sa
materialami podobnymi, ktére moga by¢ wykorzystywane do wytwarzania wielu
towarédw nalezacych do klasy 20, jak na przyklad mat, materacy i podkladek.

Okoliczno$¢, ze towary oznaczane kolidujgcymi znakami moga by¢ wytwarzane
z tego samego materialu, nie wystarcza, by uznaé te towary za podobne
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Izba Odwolawcza
nieprawidlowo zinterpretowala zatem przestanke dotyczacy podobieristwa towardw.

OHIM i interwenient zaprzeczaja twierdzeniom skarzacej. W ich ocenie Izba
Odwotawcza slusznie uznala, Ze prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad
wystepuje. Interwenient kwestionuje w kazdym razie dopuszczalno$é zarzutéw
skarzacej dotyczacych poréwnania towaréw.

Ocena Sqdu

Artykul 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze w wyniku sprzeciwu
uprawnionego z rejestracji wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli ,z powodu identycznosci lub podobienistwa do
wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci lub podobienstwa towaréw lub
ustug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobien-
stwo skojarzenia z weczeéniejszym znakiem towarowym”.
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Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobiefistwem wprowadzenia w blad jest
prawdopodobienistwo, ze odbiorcy mogliby dojé¢ do przekonania, iz dane towary
lub uslugi pochodza od tego samego przedsiebiorstwa lub — odpowiednio — od
przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo [wyroki Trybunalu: z dnia 29 wrzeénia
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. [-3819, pkt 17; wyrok Sadu
z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM —
Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 1[-4359, pkt 25].

Z orzecznictwa wynika takze, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw
w blad nalezy oceniaé caloéciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danej sprawie (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 22; wymieniony w pkt 28
powyzej wyrok w sprawie Canon, pkt 16; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok
w sprawie Fifties, pkt 26).

Jesli chodzi o wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne podobieistwo znakéw
towarowych, ta calo$ciowa ocena powinna opieraé sie na calo$ciowym wrazeniu
wywieranym przez te znaki, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych (wymieniony w pkt 29 powyzej wyrok w sprawie
SABEL, pkt 23).

Ta calo$ciowa ocena powinna uwzglednia¢ pewna wspoélzalezno$¢é miedzy czynni-
kami, ktdre brane sa pod uwage, a w szczegblnosci wspélzaleznosé miedzy
podobienstwem znakéw towarowych a podobiefistwem towaréw i ustug tymi
znakami oznaczanych. Niewielkie podobienistwo okreslonych towaréw lub uslug
moze bowiem zosta¢ zrekompensowane wysokim stopniem podobienistwa znakéw
towarowych i odwrotnie (wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok w sprawie Canon,
pkt 17; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer,
pkt 19; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).

Ponadto nalezy stwierdzié, ze sposéb postrzegania znakéw towarowych przez
przecietnych konsumentéw danych towaréw lub uslug odgrywa w calosciowej
ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad decydujacg role. Przecietny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo¢ i nie dokonuje analizy jego
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poszczegblnych detali [wymieniony w pkt 29 powyzej wyrok w sprawie SABEL,
pkt 23; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer,
pkt 25; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok Sadu w sprawie Fifties, pkt 28; wyrok
Sadu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Miilhens przeciwko OHIM — Zirh
International (ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 41]. Dla potrzeb tej calo$ciowej oceny
przyjmuje sie, ze przecietny konsument danych towaréw jest wlasciwie poinformo-
wany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Poza tym nalezy mie¢ na uwadze, Ze
przecietny konsument nieczesto ma okazje dokonywania bezposredniego poréwna-
nia réznych znakéw towarowych, lecz zmuszony jest polega¢ na niedoskonalym
obrazie tych znakéw zachowanym w swej pamieci. Trzeba takze mie¢ na uwadze
okoliczno$é, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze sie réznié¢
w zalezno$ci od rodzaju towaréw lub uslug (wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26; wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok
w sprawie Fifties, pkt 28).

Wreszcie nalezy zauwazy¢, ze z jednolitego charakteru wspdélnotowego znaku
towarowego — o ktérym mowa w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 — wynika, iz
wezesniejszy wspolnotowy znak towarowy podlega takiej samej ochronie we
wszystkich panstwach czlonkowskich. Mozna sie zatem skutecznie powolywac na
wczesniejsze wspdlnotowe znaki towarowe w stosunku do wszystkich pézniejszych
zgloszen znakéw, ktére moglyby naruszy¢ ich ochroneg, nawet gdyby dotyczylo to
postrzegania znakéw przez konsumentéw tylko na czedci terytorium wspélnoto-
wego. Wynika z tego, ze zasade ustanowiona w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
w mysl ktérej dla odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, by bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji wystepowala tylko na czeéci terytorium Wspélnoty,
stosuje sie przez analogie réwniez do wzglednej podstawy odmowy rejestracji
wymienionej w art. 8 ust.l lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM —
Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. [1-4335, pkt 59; wymieniony w pkt 32
powyzej wyrok w sprawie ZIRH, pkt 36; wyrok Sadu 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 34; wyrok Sadu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco
przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. str. II-715,
pkt 33].

Jesli chodzi w pierwszej kolejnosci o okreslenie wlasciwego kregu odbiorcéw, nalezy
za Izbg Odwolawczg (pkt 8 1 9 zaskarzonej decyzji) i stronami zauwazy¢, ze towary
wymienione w zgloszeniu i towary objete znakiem wcze$niejszym moga by¢
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sprzedawane szerokiej grupie konsumentéw, zaréwno profesjonalistéw, jak
i nieprofesjonalistéw. Wlasciwy krag odbiorcéw stanowig zatem wszyscy konsu-
menci Wspdlnoty.

Po drugie, jesli chodzi o poréwnanie towaréw, w pkt 21 zaskarzonej decyzji Izba
Odwolawcza uznala zasadniczo, ze bardzo szerokie ujecie towaréw w zgloszeniu
zawiera w sobie towary objete znakiem wczeéniejszym. Wérdéd tych ostatnich Izba
Odwolawcza wskazala w szczegblnoéci na niektére towary nalezace do klasy 20,
mianowicie wyroby z tworzyw sztucznych nieujete w innych klasach, maty, materace
i podkladki, w odniesieniu do ktdérych stwierdzila ona zasadniczo, Ze moga by¢
wytwarzane z tych samych materialéw podstawowych co towary objete zgloszonym
znakiem towarowym. Izba Odwolawcza orzekla zatem, Ze towary objete koliduja-
cymi znakami sg bardzo podobne, wrecz identyczne (pkt 21 zaskarzonej decyzji).

Skarzaca uwaza — nie przedstawiajac jednak w tej mierze zadnego blizszego
uzasadnienia — ze towary objete kolidujacymi znakami nie sg podobne. Poza tym
twierdzi ona zasadniczo, ze okoliczno$¢, iz towary objete kolidujacymi znakami
towarowymi moga by¢ wytwarzane z tych samych materialéw podstawowych, nie
wystarcza, by uznaé, ze sa to towary podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Zatem Izba Odwolawcza nieprawidlowo zinterpretowala
przestanke dotyczaca podobienstwa towaréw.

OHIM podziela stanowisko Izby Odwolawczej o podobiefistwie towaréw, uzasad-
nigjgc je jednak w odmienny sposéb. W przeciwienstwie do Izby Odwotawczej
OHIM uwaza, ze to nie towary ujete w zgloszeniu obejmujg niektére towary, do
oznaczania ktérych stuzy znak wczedniejszy, lecz ze towary objete znakiem
wczesniejszym, a w szczegdlnoéci ,wyroby [z klasy 20] z tworzyw sztucznych
nieujete w innych klasach” — kategoria, ktéra zdaniem OHIM jest nieograniczona,
zaréwno je§li chodzi o rodzaj uzytego tworzywa sztucznego, jak i sposéb
wykorzystania wyrobu z tworzywa sztucznego — obejmuja towary wymienione
w zgloszeniu.
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Interwenient twierdzi, ze zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu Sadu nie jest
dopuszczalne podnoszenie przez skarzaca w postepowaniu przed Sadem nowych
twierdzen dotyczacych towaréw, jesli nie zostaly one podniesione w postepowaniu
przed OHIM. Dodatkowo interwenient podziela stanowisko Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym katalog towaréw ujetych w zgloszeniu jest tak szeroki, ze zawiera
on w sobie nalezace do klasy 20 towary objete znakiem wcze$niejszym. Interwenient
przedstawia Sadowi dokumenty handlowe, ktére byly wczesniej przedstawiane
w postepowaniu przed OHIM.

Jesli chodzi w pierwszej kolejno$ci o zarzucang skarzgcej niedopuszczalno$é
podnoszonych przez nia twierdzen dotyczacych towaréw, nalezy przypomnieé, Zze
skarga wnoszona do Sadu na podstawie art. 63 ust. 2 rozporzadzenia 40/94 ma na
celu kontrole legalnosci decyzji izb odwolawczych [zob. wyroki Sadu: z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec.
str, [1-5301, pkt 46; z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01 Editions
Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. I1-4625, pkt 70
i wskazane tam orzecznictwo]. W $wietle przepiséw rozporzadzenia nr 40/94,
a w szczegblnosci jego art. 74, kontrola ta powinna byé sprawowana przy
uwzglednieniu takich faktycznych i prawnych ram sporu, jakie zostaly okreslone
w postepowaniu przed izbg odwolawcza [wyroki Sadu: z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. II-383,
pkt 16; z dnia 1 lutego 2005 r., w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann
i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. 11-287, pkt 17]. Poza tym zgodnie z art. 135 § 4
regulaminu Sadu pisma stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu przed izba
odwolawcza.

Nalezy zatem zbadad¢, czy podnoszac po raz pierwszy przed Sadem, ze towary objete
kolidujacymi znakami towarowymi réznig sie miedzy sobg, skarzgca zmienita
przedmiot sporu.

W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze jesli sprzeciw wobec rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego oparty jest na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, OHIM
ma obowiazek wypowiedzenia sie w kwestii identyczno$ci badZ podobieristwa
towaréw i uslug objetych kolidujacymi znakami.
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Obowiazek taki istnieje nawet wéwczas, gdy OHIM lub jedna ze stron postepowania
uznajg, ze nie ma potrzeby badania kwestii identycznosci czy tez podobienstwa
towaréw lub uslug, z uwagi na stwierdzone wystepowanie duzych réznic miedzy
samymi znakami, ktére w kazdym razie pozwala wykluczy¢ prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad. Dlatego okoliczno$¢, ze w postepowaniu przed Wydzialem
Sprzeciwéw skarzaca przyznala, iz towary objete omawianymi znakami towarowymi
mogg by¢ identyczne i ze w postepowaniu przed Izbga Odwolawcza twierdzila, iz
kwestie podobienstwa towaréw mozna poming¢ z uwagi na podnoszone réznice
miedzy znakami towarowymi, w zaden sposéb nie zwalniala OHIM z obowigzku
ustalenia, czy objete tymi znakami towary sa podobne badz identyczne. Okolicznos¢
ta nie skutkuje tym bardziej pozbawieniem skarzacej prawa kwestionowania ustalen
Izby Odwolawczej w tym zakresie, z zastrzezeniem, Ze czynigc to, nie przekracza ona
ram prawnych i faktycznych sporu okreslonych w postepowaniu przed ta izba [zob.
analogicznie wyrok Sadu z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie T-360/03 Frischpack
przeciwko OHIM (Ksztatt pudetka na ser), Zb.Orz. str. [1-4097, pkt 32-35].

Nalezy stwierdzi¢, ze podniesione przez skarzaca w postepowaniu przed Sadem
zarzuty dotyczace poréwnania towaréw nie wykraczaja poza ramy sporu, ktéry
przedstawiony zostal do rozstrzygniecia Izbie Odwolawczej. Skarzaca ogranicza sie
bowiem do zakwestionowania oceny dokonanej przez Izbe Odwolawcza i jej
uzasadnienia. Z powyzszego wynika, ze podnoszac omawiane zarzuty, skarzgca nie
zmienila przedmiotu sporu i ze zarzuty te mozna w zwiazku z tym dopuscié.

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu oceny podobiefstwa towaréw lub
uslug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny
stosunek tych towaréw lub uslug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci charakter
towardw, ich przeznaczenie, sposéb uzywania oraz to, czy towary te konkuruja ze
soba, czy tez sie uzupelniaja [wymieniony w pkt 28 powyzej wyrok w sprawie Canon,
pkt 23; wyroki Sadu: z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko
OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. str. [I-2811, pkt 65; z dnia 4 maja
2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM — Star TV (STAR TV), Zb.Orz.
str, [I-1515, pkt 31].
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W niniejszej sprawie definicja towaréw wymienionych w zgloszeniu jest — jak na
nature tych towaréw — niezwykle szeroka, albowiem obejmuje ona towary
wystepujace w postaci ,sktadnikéw systemu lub gotowych wyrobéw”, czyli
praktycznie niemal wszystkie towary. Jedynym zawartym w tej definicji ograni-
czeniem jest material, z jakiego towary te powinny by¢ wytworzone: chodzi o towary
wyprodukowane z pianki elastomerowej, termoplastycznej lub duroplastycznej.

Z kolei wczeéniejszy znak towarowy sluzy do oznaczania — poza wymienionymi
przez Izbe Odwolawcza w pkt 21 zaskarzonej decyzji produktami nalezacymi do
klasy 20 — szerokiej gamy towaréw, z ktérych wiekszo$é moze odpowiadaé opisowi
»skladniki systemu” lub ,wyroby gotowe” i by¢ wytworzona z pianki.

Skarzgca nie twierdzila, Ze wymieniona przez nig w zgloszeniu pianka wykazuje
wladciwosci chemiczne lub fizyczne, ktére sprawialyby, by byla ona zarezerwowana
do wytwarzania bardzo szczegblnych produktéw, ktérych nie ma na liscie towardw,
do oznaczania ktérych stuzy znak wcze$niejszy.

Skarzaca ogranicza sie do stwierdzenia w pkt 65 skargi, ze wyroby z pianki nie sa
podobne do towaréw z tworzyw sztucznych nalezgcych do klasy 20 i ze dotyczy to
takze pozostalych towaréw objetych wezeéniejszym znakiem towarowym.

Za pomoca tego stwierdzenia, niepopartego zreszta zadnymi dowodami, skarzaca
nie jest w stanie podwazy¢ oceny dokonanej przez Izbe Odwolawcza w pkt 21
zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktéra ,plastik, kauczuk i elastomery” sa materialami
podobnymi. Stwierdzeniu temu przecza poza tym przedstawione ponizej okolicz-
nosci.
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Po pierwsze — jak zauwaza OHIM w odpowiedzi na skarge — pianki elastomerowe,
termoplastyczne i duroplastyczne nie sa niczym innym, jak tworzywami sztucznymi.
Wydaje sie zreszty, ze skarzaca to przyznaje, wskazujac w pkt 63 skargi, ze towary
objete kolidujacymi znakami moga by¢ wytwarzane z tych samych materiatéw
podstawowych.

Po drugie, twierdzenie skarzacej pozostaje w sprzecznosci z jej stanowiskiem
odnos$nie do oceny podobiefistwa oznaczen, zgodnie z ktérym czlon ,foam” ma
charakter ,wylacznie opisowy” w stosunku do towaréw, do ktérych oznaczania stuza
kolidujace znaki towarowe. W ten sposéb skarzgca przyznaje w sposéb dorozu-
miany, ze do towaréw objetych znakiem towarowym interwenienta nalezg réwniez
towary wytworzone z pianki.

Po trzecie, z dokumentéw przedstawionych przez interwenienta w postepowaniu
przed OHIM i zalaczonych do jego odpowiedzi na skarge wynika, ze skarzaca
wytwarza pod znakiem towarowym ARMAFOAM towary odpowiadajace definicji
zwartej w zgloszeniu znaku, ktére sa identyczne lub podobne do niektérych towaréw
wprowadzanych do obrotu przez interwenienta pod znakiem towarowym NOMA-
FOAM, a mianowicie piankowe profile ochronne do pakowania towaréw kruchych.
Dokumenty te stanowia zatem dowdd na podobienistwo lub identyczno$é towaréw
objetych kolidujacymi znakami towarowymi; dowéd, ktéry cho¢ dotyczacy jedynie
niektérych towaréw, jest jednak dowodem konkretnym. Poza tym skarzaca —
odpowiadajac na rozprawie na pytanie Sadu — nie byla w stanie rzeczywiscie
zaprzeczy¢ temu, ze niektére towary wymienione w zgloszeniu konkurujg
bezposrednio z towarami wprowadzanymi do obrotu przez interwenienta pod
wczesniejszym znakiem towarowym.

Z powyzszego wynika, ze skarzacej nie udalo sie podwazy¢ prawidtowosci dokonanej
przez Izbe Odwolawczyg oceny, zgodnie z ktéra ,sformulowanie zawarte
w zgloszeniu znaku towarowego (wyroby z pianki elastomerowej lub termoplas-
tycznej) jest dostatecznie szerokie, by pomiesci¢ towary, ktérych dotyczy
wezedniejsza rejestracja (wyroby z tworzyw sztucznych nieujete w innych klasach”
(pkt 21 zaskarzonej decyzji).
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Ponadto wbrew twierdzeniom skarzacej, w dokonanej przez Izbe Odwolawczg
ocenie wcale nie uzalezniono stwierdzenia wystepowania podobiefistwa towaréw
wylacznie od ustalenia, ze do ich wytworzenia wykorzystuje si¢ te same materialy
podstawowe. Izba Odwolawcza wskazala w pkt 21 zaskarzonej decyzji materialy
stuzace do wyrobu tych towaréw tylko dlatego, ze wymienione w zgloszeniu towary
zdefiniowane zostaly nie tyle ze wzgledu na ich potencjalnie bardzo szeroki
charakter (,skladniki systemu lub gotowe wyroby”), lecz ze wzgledu na material,
z jakiego powstaly (,pianka”).

Dlatego tez Izba Odwolawcza stusznie uznata w pkt 21 zaskarzonej decyzji, ze opis
towaréw objetych zgloszonym znakiem towarowym i opis towaréw objetych
znakiem wczeéniejszym czeéciowo sie pokrywajg, stwierdzajac w zwigzku z tym, iz
objete kolidujacymi znakami towarowymi towary sa podobne, jesli nie identyczne,
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Po trzecie, jesli chodzi o poréwnanie kolidujgcych znakéw towarowych, Izba
Odwotawcza orzekla o ich podobienstwie, w szczegblnosci z punktu widzenia
wlasciwego kregu odbiorcéw, skladajacego sie z odbiorcéw nieanglojezycznych
(pkt 23 zaskarzonej decyzji).

Jesli chodzi w pierwszej kolejnosci o poréwnanie kolidujacych znakéw towarowych
pod wzgledem koncepcyjnym, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze znaki te —
rozpatrywane w caloéci — stanowia fantazyjne konstrukcje nieposiadajace zadnego
spojnego znaczenia i ze w zwigzku z tym nie da sie przeprowadzi¢ ich poréwnania na
plaszczyznie koncepcyjnej (pkt 18 zaskarzonej decyzji). Izba Odwotawcza uznata
jednak, ze sposréd konsumentéw wlasciwych towaréw tylko konsumenci angloje-
zyczni s3 w stanie spontanicznie wyodrebni¢ w kolidujacych znakach towarowych
czton ,foam” odpowiadajacy angielskiemu sfowu oznaczajacemu ,piane albo pianke”
(pkt 13 zaskarzonej decyzji).
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Skarzaca twierdzi zasadniczo, ze kolidujace znaki nie wykazujg zadnego podobien-
stwa koncepcyjnego. Na poparcie tego twierdzenia wskazuje, ze skoro czlon ,foam”
moze by¢ postrzegany spontanicznie przez wlasciwy krag odbiorcéw jako czysto
opisowy w odniesieniu do danych towaréw, odbiorcy ci nie zwrdca na ten czlon
uwagi, koncentrujagc sie na poczatkowych czesciach skladowych kolidujacych
znakéw: ,arma” i ,noma”, ktére — o ile w ogéle nie sa pozbawione znaczenia —
nie wykazujg przynajmniej zadnego podobienistwa koncepcyjnego w zadnym
z jezykéw Wspdlnoty.

OHIM i interwenient przychylaja sie do stanowiska Izby Odwolawczej odnoénie do
konsumentéw nieanglojezycznych, zgodnie z ktérym to stanowiskiem nie ma
potrzeby przeprowadzania poréwnania znakéw pod wzgledem koncepcyjnym. Jesli
chodzi o konsumentéw anglojezycznych, OHIM jest zdania, ze okoliczno$¢, iz sa oni
w stanie zidentyfikowaé w kolidujacych znakach towarowych angielskie stowo
oznaczajace ,piane albo pianke”, nie wystarcza, by orzec o wystepowaniu
podobieistwa koncepcyjnego. Interwenient z kolei jest zdania, ze z powyzszej
okolicznoéci da sie wywiesé¢ wystepowanie wzglednego podobienistwa koncepcyjnego
kolidujacych znakéw towarowych.

Sad uwaza, ze dokonana przez Izbe Odwolawcza ocena jest prawidlowa,
przynajmniej jesli chodzi o konsumentéw nieanglojezycznych, w odniesieniu do
ktérych nie ma potrzeby poréwnywania znakéw towarowych pod wzgledem
koncepcyjnym. Stanowisko skarzacej, zgodnie z ktérym konsumenci nieangloje-
zyczni, podobnie jak ich anglojezyczni odpowiednicy, spontanicznie zidentyfikuja
czlon ,foam” jako angielski wyraz oznaczajacy ,piane albo pianke”, a zatem jako
okreslenie opisowe w stosunku do towaréw objetych kolidujacymi znakami, jest
oczywiécie bledne. Nie zostalo ono zreszta poparte zadnymi dowodami.

Odnos$nie do pordéwnania kolidujacych znakéw towarowych pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym Izba Odwolawcza uznala zasadniczo, Ze jesli chodzi
o odbiorcéw nieanglojezycznych znaki te wykazuja duze podobienstwo (pkt 11-19
zaskarzonej decyzji). Izba ta stwierdzila, ze na laczng liczbe oémiu liter i czterech
sylab wystepujacych w kazdym z dwdch kolidujacych znakéw, maja one wspdlnych
sze$¢ liter i wspdlne trzy sylaby, oraz ze elementy ,ar” i ,no” — cho¢ znajduja sie na
poczatku kolidujacych znakéw — nie sa w stanie znie$¢ podobienstwa tych znakéw
na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej. Interwenient i OHIM przychylaja sie do
tego stanowiska.
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Izba Odwolawcza uznala, ze jesli chodzi o odbiorcéw anglojezycznych, opisowy
charakter czlonu ,foam” moze raczej zwiekszy¢ ogdlne podobienstwo wizualne
i fonetyczne kolidujacych znakéw (pkt 16 i 17 zaskarzonej decyzji). OHIM uwaza, ze
opisowy charakter tego cztonu powinien raczej skloni¢ tych odbiorcéw do skupienia
uwagi na poczatkowych elementach kolidujacych znakéw ,arma” i ,noma”, ktére
wyraznie réznig sie miedzy soba.

Skarzaca natomiast jest zdania, ze z uwagi na umiejscowienie elementéw ,ar” i ,no”
na poczatku kolidujacych znakéw towarowych znaki te wyraZnie réznig sie miedzy
soba pod wzgledem wizualnym i fonetycznym. Twierdzi ona takze, ze czlony ,.arma”
i ,noma”, ktére w jej ocenie stanowig elementy dominujace kolidujacych znakéw
towarowych, wyraZnie réznia sie miedzy soba pod wzgledem wizualnym
i fonetycznym.

Sad stwierdza, ze jedynym réznicami wizualnymi i fonetycznymi kolidujacych
znakéw towarowych, ktére mozna obiektywnie uznaé¢ za mozliwe do zauwazenia
przez nieanglojezycznych odbiorcéw sg elementy ,ar” i ,no”.

Rzeczywidcie prawda jest, iz poczatkowa cze$¢ znaku towarowego moze przyciagaé
uwage konsumenta w wiekszym stopniu niz cze$ci nastepujace po niej [zob.
podobnie wyroki Sadu: z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach polaczonych T-183/02
i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Gonzélez Cabello i Iberia Lineas
Aéreas de Espaia (MUNDICOR), Rec. str. I1-965, pkt 81; z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz.
str, 11-949, pkt 64 i 65]. Jednak to twierdzenie nie zawsze bedzie adekwatne [zob.
podobnie wyroki Sadu: z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-
Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec.
str, 11-4335, pkt 50; z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado
Cervera przeciwko OHIM — Heéritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz.
str. 11-2073, pkt 48]. W kazdym razie nie jest ona w stanie podwazy¢ zasady
wyrazonej w orzecznictwie przywolanym w pkt 29-32 niniejszego wyroku, zgodnie
z ktérg prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad nalezy oceniaé
calosciowo, z uwagi na to, ze przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali.
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W niniejszej sprawie Sad podziela zdanie Izby Odwolawczej, interwenienta i OHIM,
zgodnie z ktérym w przypadku odbiorcéw nieanglojezycznych réznica miedzy
wystepujacymi w kolidujacych znakach towarowych elementami ,ar” i ,no” nie jest
w stanie — mimo ich umiejscowienia na poczatku znaku — znie$¢ wrazenia istnienia
duzego podobienistwa wizualnego i fonetycznego tych znakéw. Podobienstwo to
wynika zaréwno z faktu, iz znaki te majg identyczng dtugos¢ (kazdy z nich posiada
osiem liter i cztery sylaby), jak i z tego, ze poza wymieniong wyzej réznicg znaki te sg
absolutnie identyczne zaréwno pod wzgledem wizualnym (sze$¢ liter umieszczonych
w jednakowej kolejnosci: ,m”, ,a”, ,f”, ,0”, ,a”, ,m”), jak i fonetycznym (,ma”, ,fo”,
»am”),

Wynika z tego, ze na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej kolidujace znaki
towarowe sad podobne, przynajmniej dla odbiorcéw nieanglojezycznych.
Z powyzszego wzgledu oraz z uwagi na fakt, Ze poréwnywanie tych znakéw pod
wzgledem koncepcyjnym jest w przypadku tego kregu odbiorcéw pozbawione sensu,
nalezy stwierdzi¢, Ze omawiane znaki towarowe s3 dla tego kregu odbiorcéw
znakami podobnymi.

W éwietle powyzszego stwierdzenia i przywolanego w pkt 33 powyzej orzecznictwa
— zgodnie z ktérym na wczeéniejsze wspolnotowe znaki towarowe mozna sie
skutecznie powolywaé w stosunku do wszystkich pézniejszych zgloszen znakéw,
ktére moglyby naruszy¢ ich ochrone, nawet gdyby dotyczylo to postrzegania znakéw
przez konsumentéw tylko na czesci terytorium wspélnotowego — nalezy stwierdzi¢,
iz [zba Odwotawcza stusznie uznata w pkt 19 zaskarzonej decyzji, ze kolidujace znaki
towarowe sg podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, bez
koniecznoéci rozstrzygania kwestii, czy znaki te sa réwniez podobne dla
anglojezycznego kregu odbiorcéw.

Z powyzszych rozwazan wynika, Ze jedyna podstawe skargi o stwierdzenie
niewaznosci, dotyczaca naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
nalezy oddali¢ jako bezzasadng. W zwiazku z tym skarga podlega oddaleniu.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sgdu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzgca przegrala sprawe,
nalezy zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pigta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Armacell Enterprise GmbH zostaje obcigzona wlasnymi kosztami, a takze
kosztami poniesionymi przez Urzagd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) oraz nmc SA.

Vilaras Dehousse Svaby

Wiyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 pazdziernika
2006 r.

Sekretarz Prezes
E. Coulon M. Vilaras
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