Sprawa T-364/05

Saint-Gobain Pam SA
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie
sfownego wspélnotowego znaku towarowego PAM PLUVIAL — Wczeéniejsze
graficzne krajowe znaki towarowe PAM — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad — Dowdéd uzywania — Artykut 8
ust. 1 lit. b) i art. 43 rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (piata izba) z dnia 22 marca 2007 r. . . . . II-761

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi o0sob trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie
sprzeciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Sprzeciw wlasciciela wczesniejszego identycznego Ilub podobnego znaku towarowego
zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

3. Wispdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
4. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —

Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych

towaréw lub ustug

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadze-
nia nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego przy rozpatrywaniu
sprzeciwu wniesionego na podstawie
art. 42 tego samego rozporzadzenia,
dopdki zglaszajacy nie zlozy wniosku
do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) o przedstawienie dowodu rze-
czywistego uzywania, domniemywa sie,
ze wczeéniejszy znak towarowy byl
rzeczywiscie uzywany.

Taki wniosek, ztozony w sposéb wyrazny
i w odpowiednim terminie, nie moze
zosta¢ przedstawiony po raz pierwszy
w postepowaniu przed izba odwolawcza.
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W istocie wspomniany wniosek, ktéry
skutkuje przeniesieniem na wnoszacego
sprzeciw ciezaru wykazania rzeczywis-
tego uzywania znaku — lub wykazania
istnienia uzasadnionych powodéw jego
nieuzywania — pod rygorem odrzucenia
sprzeciwu, zmienia tre§¢ postepowania
w sprawie sprzeciwu, dodajac do niego
kwestie wstepna i specyficzna, ktora
powinna zosta¢ rozstrzygnieta przed
wydaniem decyzji w przedmiocie sprze-
ciwu w §cistym znaczeniu. Do Wydzialu
Sprzeciwéw nalezy orzekanie w pier-
wszej kolejno$ci w sprawie sprzeciwu
w postaci, jaka wynika z réznych czyn-
noéci proceduralnych, nie wylaczajac
stosownych wnioskéw stron, w tym,
w stosownych przypadkach, wniosku
o przedstawienie dowodu rzeczywistego
uzywania wcze$niejszego znaku towaro-
wego. Dopuszczenie mozliwoéci zlozenia
takiego wniosku po raz pierwszy przed
izba odwolawcza, ktora ma kompetencje
wylacznie do orzekania w sprawie odwo-
fai od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,
a nie do samodzielnego orzekania
w pierwszej instancji w sprawie nowego
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sprzeciwu, zakladaloby badanie przez
nig specyficznego wniosku zwigzanego
Z nowymi rozwazaniami prawnymi
i faktycznymi, wykraczajacymi poza
ramy postgpowania w sprawie sprze-
ciwu, przedlozonego i rozpatrywanego
przez Wydzial Sprzeciwéw.

Funkcjonalna ciggloé¢ istniejaca miedzy
poszczegolnymi instancjami Urzedu nie
moze uzasadnia¢ przedstawienia takiego
wniosku po raz pierwszy przed izba
odwolawczy, poniewaz w zadnym razie
nie oznacza ona koniecznosci zbadania
przez izbe odwolawcza innej sprawy niz
przedlozona pod rozstrzygniecie
Wydzialowi Sprzeciwdw, czyli sprawy,
ktdrej zakres zostal rozszerzony poprzez
dodanie kwestii wstepnej dotyczacej
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego.

(por. pkt 32, 34-37, 39-41)

W ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego pod-
obienstwo towaréw objetych koliduja-
cymi ze soba znakami towarowymi
winno by¢ oceniane z uwzglednieniem
wszystkich istotnych czynnikéw charak-
teryzujacych wzajemny stosunek przed-
miotowych towaréw, przy czym czynniki
te obejmuja w szczegdlnodci charakter

towardw, ich przeznaczenie, sposéb uzy-
wania, okoliczno$¢, czy towary te sa co
do zasady sprzedawane w tych samych
punktach sprzedazy, oraz to, czy towary
te konkuruja ze sobg, czy tez sie
uzupelniajg. W tym wzgledzie towary
komplementarne to takie, pomiedzy
ktérymi istnieje Scisly zwigzek polega-
jacy na tym, iz jeden towar jest nie-
odzowny lub istotny do uzycia drugiego,
wobec czego konsumenci moga mysleé,
ze oba towary zostaly wyprodukowane
przez to samo przedsiebiorstwo.

(por. pkt 92, 94, 95)

W ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b),
rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego zlo-
zony znak towarowy oraz inny znak,
identyczny lub wykazujacy podobiefi-
stwo do jednego ze skladnikéw zlozo-
nego znaku towarowego moga by¢
uznane za podobne, jezeli skladnik ten
stanowi element dominujacy
w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym
przez zlozony znak towarowy. Jest tak,
w przypadku gdy skladnik ten jest
w stanie zdominowa¢ wywolywane przez
ten znak towarowy wrazenie, ktére
wlasciwy krag odbiorcéw zachowuje
w pamieci, w zwiazku z czym wszystkie
pozostale skladniki tego znaku towaro-
wego s3 bez znaczenia w calo$ciowym
wrazeniu przez niego wywolanym. Jesli
chodzi o ocene dominujgcego charak-
teru jednego lub kilku skladnikéw zlo-
zonego znaku towarowego, nalezy
w szczeg6lnodci wziaé pod uwage istot-
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ne cechy kazdego ze skladnikéw
w poréwnaniu z istotnymi cechami in-
nych skladnikéw. Ponadto pomocniczo
mozna réwniez uwzgledni¢ wzajemna
pozycje roznych elementéw skltadowych
znaku w calo§ciowym ukladzie znaku
zlozonego.

(por. pkt 97)

Istnieje w odczuciu przecietnego konsu-
menta hiszpaniskiego prawdopodo-
bieistwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do oznaczenia slownego
PAM PLUVIAL, o ktérego rejestracje
w charakterze wspélnotowego znaku
towarowego wniesiono dla ,rur i rurek
metalowych” i ,zlaczek niemetalowych
dla surowych niemetalowych rur
i rurek”, nalezacych odpowiednio do
klas 6 i 17 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego oraz graficznego znaku
towarowego, ktérego element slowny
»PAM” stanowi centralny i dominujacy
element, zarejestrowanego wczeéniej
w Hiszpanii dla ,materialéw budowla-
nych”, nalezacych do klasy 19.
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W istocie w zakresie, w jakim, po
pierwsze, kolidujace ze soba znaki towa-
rowe wykazuja podobienstwo wizualne
i fonetyczne, poniewaz element domi-
nujacy ,PAM” wczes$niejszego znaku
towarowego stanowi réwniez element
dominujacy zgloszonego znaku towaro-
wego PAM PLUVIAL, ze wzgledu na
jego krétka, tatwa do zapamietania
forme, brak szczegélnego znaczenia
w jezyku hiszpariskim i umiejscowienie
na poczatku zgloszonego znaku towaro-
wego, oraz po drugie, towary objete
kolidujacymi ze soba znakami towaro-
wymi sa podobne i komplementarne,
wystepowanie w zgloszonym znaku
towarowym wyrazu ,pluvial” nie wylacza
prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad, poniewaz element ten moze
spowodowaé, ze przecietny konsument
uzna, iz zgloszony znak towarowy jest
znakiem wywodzacym sie
z podstawowego znaku towarowego
»pam” i oznacza szczegélng game towa-
réw, stanowiaca cze$¢ ,rodziny znakéw
towarowych PAM”.

(por. pkt 98-100, 105)



