SATWA MOT HARMONISERINGSBYRAN — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
5 april 2006 "

I mél T-344/03,

Saiwa SpA, Genua (Italien), féretritt av advokaterna G. Sena, P. Tarchini,
J.-P. Karsenty och M. Karsenty-Ricard,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av M. Capostagno och O. Montalto,
bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrins éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegangssprak: italienska.
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Barilla Alimentare SpA, Parma (Italien), foretritt av advokaterna A. Vanzetti och
S. Bergia,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjirde
overklagandendmnd den 18 juli 2003 (drende R 480/2002-4) om ett invindnings-
forfarande mellan bolagen Saiwa SpA och Barilla Alimentare SpA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordforanden J.D. Cooke samt domarna R. GarciaValdecasas och
I. Labucka,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 22 november 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Barilla Alimentare SpA (nedan kallat intervenienten) ingav den 17 juni 1996 en
ansbkan om registrering av gemenskapsvarumérke till Byran f6r harmonisering
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inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniserings-
byrdn) med stéd av rddets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Registreringsanstkan avsdg ett figurméarke som innehéller orden SELEZIONE ORO
Barilla. Médrket aterges nedan:

Registreringsansokan avser varor som ingar i klass 30 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av den
15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning:
Pastadeg, mj6l och niringspreparat tillverkade av spannmal, bréd, konditorivaror
och godsaker; jast och bakpulver; saser (smaktillsatser).

Den 22 juni 1998 framstillde Saiwa SpA (nedan kallat skanden) en invéindning mot
registreringen av gemenskapsvarumirket. Invindningen avsag samtliga produkter
som angavs i ansbkan om registrering av gemenskapsvarumérke.
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Invindningen grundades p4 att det forelag en sadan risk for forvixling som avses i
artiklarna 8.1 a, 8.1 b och 5 i férordning nr 40/94 av det sékta varumérket och tva
dldre mirken som sokanden var innehavare av. Det forsta miérket bestod av
ordkénnetecknet ORO, som blev foremal for en registrering i Italien med
nummer 307 376, vilken tridde i kraft den 28 september 1977, och en internationell
registrering med nummer 435 773 av den 13 april 1978, som gillde i bland annat
Osterrike, Tyskland, Spanien, Frankrike och Beneluxlidnderna for féljande varor i
klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjoél och
néringspreparat tillverkade av spannmél, bréd, kakor, pajer, konditorivaror och
godsaker, glass, honung, sirap; jist, bakpulver, salt, senap, vindger, saser (smaktill-
satser); kryddor; is.” Det andra varumirket bestod av ordkdnnetecknet ORO
SAIWA, som blev foremél for en registrering i Italien med nummer 332 864, vilken
trddde i kraft den 25 juni 1956 for foljande produkter i klass 30: "Mjolkkakor, kakor,
bréd, konditorivaror och godsaker.”

Den 28 mars 2002 avslog harmoniseringsbyréns invindningsenhet invindningen
med motiveringen att kinnetecknen och varorna inte var identiska. Invdndnings-
enheten gjorde en helhetsbedomning av de motstdende varumérkena och slog fast
att den gemensamma bestédndsdelen oro inte hade tillricklig sirskiljningsformaga —
vare sig ursprunglig eller forvirvad — for att dessa varumirken skulle anses likna
varandra.

Sékanden 6verklagade beslutet den 31 maj 2002. Overklagandenimnden avslog
overklagandet den 18 juli 2003 genom beslut R 480/2002-4 (nedan kallat det
omtvistade beslutet). Ndmnden ansig att det inte foreldg nigon risk for att
konsumenten skulle forvixla kdnnetecknen. Till skillnad frén invéindningsenheten
konstaterade o6verklagandendmnden att det foreldg en ansenlig likhet mellan
varorna. Ndmnden ansag att varumirket ORO inte kunde anses ha en okad
sdrskiljningsférmaga eftersom sdkanden inte hade visat att mirket hade anvénts i
betydande utstrickning innan anstkan om registrering av gemenskapsvarumérke
inlimnades. Ndmnden bekriftade ocksd att varumiérket ORO:s ursprungliga
sdrskiljningsférmaga var 1dg och att den dominerande bestindsdelen i varumérket
ORO SAIWA var SAIWA. Némnden kom fram till att den omsténdigheten att de
motstdende varumérkena innehaller ordet ORO inte réckte for att de skulle anses
likna varandra.
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Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har genom ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
2 oktober 2003 vickt forevarande talan.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten inkom till férstainstansritten med
svarsinlagor den 22 respektive den 13 januari 2004.

Intervenienten yrkade i sin svarsinlaga av den 13 januari 2004 att forstainstansrétten
skulle vilandeforklara malet i vintan pa ett definitivt avgérande fran Tribunale
ordinario di Milano angdende giltigheten av varumérkena ORO och ORO SAIWA.
Forstainstansritten (forsta avdelningen) beslutade att avsld detta yrkande, efter att
ha tagit del av harmoniseringsbyrdns och sékandens yttranden.

Genom skrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli den 9 februari 2004,
begirde s6kanden i enlighet med artikel 135.2 i forstainstansrittens réttegangsregler
tillstdnd att inkomma med en replik. Forstainstansritten (forsta avdelningen)
beslutade den 10 mars 2004 att avsld denna begéran.

Genom skrivelse som ingavs till forstainstansréttens kansli den 14 november 2005
informerade intervenienten om dom nummer 14002/2004: fran Tribunale ordinario
di Milano av den 14 oktober 2004. Genom den domen ogiltigférklarades
varumérkena ORO som sdkanden har &beropat i forevarande mal, det vill siga
den nationella, italienska registreringen med nummer 307 376 och den inter-
nationella registreringen med nummer 435 773. Intervenienten begérde att
ovanndmnda dom skulle léggas till handlingarna i malet. Forstainstansritten (forsta
avdelningen) bifoll denna begiran och bifoll dven sokandens begiran om att
overklagandet av ovanndmnda dom skulle ldggas till handlingarna i malet.

1I-1103



13

14

15

16

DOM AV DEN 5.4.2006 — MAL T-344/03

P& grundval av referentens rapport beslutade forstainstansritten (forsta avdel-
ningen) att inleda det muntliga forfarandet.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pé& forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 22 november 2005.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— avsld intervenientens ansdkan om registrering, och

— forplikta intervenienten att ersétta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Riittslig bedomning

Parternas argument

Sokanden har till stéd for sin talan om ogiltigférklaring dberopat en enda grund om
dsidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 avseende risk for forvixling av
liknande varumérken.

Sokanden har for det forsta gjort gillande att det var fel av harmoniseringsbyran att
gora en atskillnad mellan varumérket ORO och varumiérket ORO SAIWA vid
bedémningen av huruvida ordet oro har uppnatt sérskiljningsférmaga till f6ljd av
anvindningen av det i Italien. Hérvid har sokanden framhallit att dess
reklamkampanjer och forséljningar avser samtliga produkter av serien ORO utan
dtskillnad, vilket framgar av de handlingar som sékanden ingav till harmonisering-
sbyran. Sékanden har ocksé papekat att de tva varumérken under vilka sékandens
varor saluférs innehdller ordet oro. Vidare har sékanden anfort att det i praktiken,
nér det giller ett enda kdnnetecken, dr brukligt att den néringsidkare som onskar
skydda kénnetecknet inte bara inger en ansokan om registrering av det berérda
ordmirket, utan ocksd inger ansékningar om registrering av varumdrket i olika
dtergivningar — i svartvitt och med vanliga bokstéver eller med en speciell grafisk
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utformning och flera olika firger — och i olika kombinationer, exempelvis
tillsammans med tillverkarens namn. Sékanden har ocksa bestridit limpligheten
av att gora en datskillnad mellan & ena sidan anvindningen av ett varumérke
bestdende endast av ordet oro som pa forpackningen &tfdljs av bolagsnamnet Saiwa
och & andra sidan anvindningen av det sammansatta varumirket ORO SAIWA. I
bada fallen anvinds ndmligen ordet oro pad foérpackningen tillsammans med
tillverkarens namn, det vill siga Saiwa SpA.

For det andra anser sokanden att ordet oro har en ursprunglig sérskiljningsformaga,
vilket verklagandenimnden enligt sokanden medgav dven om den ansdg att det
rorde sig om en begrinsad siddan. Sokanden har &beropat invindningsenhetens
beslut nr 908/2000 av den 22 maj 2000, i vilket invéindningsenheten medgav att
ordet oro skrivet med stiliserade bokstiver for att beteckna kaffe hade sérskilj-
ningsférmaga, dven om det kan leda tankarna till en viss produktkvalitet. S6kanden
har ocksd nimnt andra exempel i rittspraxis pd metaforiska kidnnetecken som
anvénds for att uttrycka en viss produktkvalitet och som har fatt registreras, sdsom
ultraplus, vitalité, optimus, golden och maxima.

Sokanden har tillagt att principen om samspel, enligt vilken forvéxlingsrisken skall
bedémas med beaktande av de olika relevanta faktorerna och bland annat graden av
varuslagslikhet och graden av sérskiljningsférméga hos kinnetecknen, innebér att en
eventuellt bristfillig sarskiljningsférmaga hos kinnetecknet oro kompenseras av att
kdnnetecknen och varorna ir identiska.

Sokanden anser for det tredje att det vid jamforelsen av kdnnetecknen dr nédvéndigt
att undersbka deras begreppsmissiga innehdll, det vill siga det budskap som
formedlas till konsumenten. I det forevarande fallet formedlas tvd budskap till
denne. Det forsta, som hirrér fran det ord som de motstdende varumérkena har
gemensamt, ndmligen oro, dr knutet till varan och &r identiskt for bada
varumérkena. Det andra budskapet, som bestims av namnen Saiwa och Barilla, &r
ddremot annorlunda eftersom det avser en angivelse av det tillverkande foretaget.
Konsumenten kommer att forledas att betrakta varorna sdsom i huvudsak identiska,
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trots att de hirrdr fran olika tillverkare, vilka eventuellt kan vara bundna till
varandra genom avtal om licens, kunskapsutbyte eller, mer allmént, samarbete.

Sokanden har anfort att mélet kinnetecknas av att de motstdende varumérkena
innehaller namnet pa det tillverkande foretaget med foljden att risken for forvixling
avseende varornas ursprung minskas. Sokanden anser emellertid att varumérkets
huvudfunktion inte bara kan vara att ange varornas ursprung. En sddan strikt
tolkning skulle innebéra att varje risk for forvixling vore utesluten varje géng det pa
forpackningen, etiketten eller varan i sig finns inslag som visar att varan inte hérror
fran samma tillverkare, ocksd i de fall da det ror sig om en efterbildning av ett
varumérke.

Den omstindigheten att det saknas forvixlingsrisk avseende varornas ursprung
utesluter enligt sokanden inte automatiskt varje risk for forvixling av varorna och av
deras kommersiella och kvalitativa egenskaper. Ett varumérke har emellertid ocksa
till funktion att utesluta denna risk. S6kanden har anfort att ett varumérke ocksa har
till funktion att identifiera en viss vara med dess kommersiella och kvalitativa
egenskaper, med &beropande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till
avgorande infér domstolens dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. [-10273, pa s. 10275). Denna funktion #r av avgdrande
betydelse i forevarande mal, vilket rér anvindningen av ett och samma speciella
tecken som anbringas pd varan tillsammans med namnet pd det tillverkande
foretaget. Sokanden anser att den omstindigheten att namnen pa de tillverkande
foretagen anges inte hindrar att det rader en forvixlingsrisk i omsittningskretsen
vad betréffar varorna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har anfort att talan skall ogillas. Om det
inte foreligger nagon likhet anser harmoniseringsbyrdn och intervenienten att det
inte finns ndgon risk for forvixling mellan de motstdende varumirkena, eftersom
det ena av de tva villkor som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 inte ar

uppfyllt.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall ett varumdrke, for det fall innehavaren
av ett dldre varumadrke invdnder, inte kunna registreras om det — pa grund av att det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varumiérke och de varor eller tjinster som
omfattas av varumirkena &r identiska eller av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumirket &r skyddat.

Enligt fast réttspraxis foreligger det en risk for forvixling om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag
eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall risken for forvixling hos allmédnheten avgoras genom
att det gors en helhetsbedomning mot bakgrund av hur omsittningskretsen
uppfattar kidnnetecknen och varorna eller tjinsterna i fréga, och med hénsyn till
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, sdrskilt samspelet mellan
varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjinster som avses (se
forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG
2003, s. [1-2821, punkterna 31-33 och dér angiven rittspraxis).

Omsittningskretsen

Varorna i fréga utgor dagligvaror i form av livsmedel. Foljaktligen var det riktigt av
overklagandendmnden att i punkt 23 i det omtvistade beslutet konstatera att
omsittningskretsen bestar av allménheten, det vill siga genomsnittskonsumenterna.
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Varuslagslikheten

Sokanden har inte bestridit 6verklagandenimndens konstaterande att varorna i
huvudsak dr identiska (det omtvistade beslutet, punkterna 11 och 24). De varor i
klass 30 som avses i registreringsansokan och som omfattas av beskrivningen "mjol
och néringspreparat tillverkade av spannmaél, bréd, konditorivaror och godsaker” dr
ndmligen identiska med dem som varumirket ORO avser och mycket lika dem som
varumérket ORO SAIWA avser.

Kénneteckenslikheten

Det framgar av fast rittspraxis att helhetsbedomningen av risken for forvixling, vad
giller de aktuella varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga
likhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, bland annat med
hinsyn till deras sirskiljande och dominerande besténdsdelar. Genomsnittskon-
sumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och égnar sig inte at att
undersoka dess olika detaljer (se forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i
mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. [[-4335, punkt 47, och av den 6 juli 2004 i
mal T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrdn — Heéritiers
Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. 11-2073, punkt 44 och dir angiven
rittspraxis).

Det var riktigt av éverklagandendmnden att i punkt 22 i det omtvistade beslutet sl&
fast att varumérket ORO i sig har lag sérskiljningsférmaga. Sasom overklagande-
ndmnden angav (punkterna 20 och 21 i det omtvistade beslutet) tillskriver en
skiligen upplyst livsmedelskonsument ordet oro betydelsen hog kvalitet. Ordet
innehéller ndmligen en anspelning pd en varas positiva egenskaper genom att leda
tankarna till dess kvalitet, nytta och hoga virde. I Italien &ér kénnetecknets
sdrskiljningsformaga mycket lag, eftersom ordet huvudsakligen anvinds for att
beteckna varor av hog kvalitet som skiljer sig fran standardkvalitén. Det ror sig om
ett ord som tillverkare av alla typer av livsmedel ofta anvinder for att framhalla den
hoga kvalitén hos sina varor. Det finns manga olika sektorer dér ordet oro, liksom
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inom livsmedelssektorn, anvinds i marknadsforingsspraket, till exempel inom
sektorerna for kreditkort, tobak, hygienartiklar, textilvaror och grammofon- och cd-
skivor. Sokanden har heller inte, vare sig i harmoniseringsbyrans instanser eller vid
forstainstansritten, anfort nigra omsténdigheter som visar att kinnetecknet oro har
en stark ursprunglig sdrskiljningsférmiga i de linder som berérs av den
internationella registreringen nr 435 773.

Vad giller sokandens argument att sérskiljningsforméagan har hojts till foljd av
anvindningen av kidnnetecknet i I[talien sldr fOrstainstansritten fast att Gver-
klagandenidmnden gjorde en riktig bedomning nér den konstaterade (punkt 19 i det
omtvistade beslutet) att det inte hade visats att varumérket ORO anvénts i nagon
betydande utstrickning innan ansokan om registrering av gemenskapsvarumérke
inldimnades, eftersom de handlingar som ingetts endast visar att varuméirket ORO
SAIWA har anvénts i Italien.

Det var korrekt av overklagandenimnden att inte beakta de handlingar som
sokanden bifogade den inlaga som ingavs till nimnden, framfor allt eftersom dessa
beskrev omstindigheter som uppkom efter det att registreringsansékan hade
inldmnats (punkt 18 i det omtvistade beslutet). Dessa handlingar, bland annat
opinionsundersékningen fran juni manad ar 2002 och dversikten 6ver forsiljningen,
upprittades flera &r efter det att ansékan om registrering av gemenskapsvarumérke
hade inldmnats, och de kan saledes inte beaktas vid bedémningen av om de éldre
varumérkena var kinda vid den tidpunkt d4 registreringsansékan inlimnades (se, for
ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den 13 december 2004 i mal
T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Pucci (EMILIO PUCCI),
REG 2004, s. [1-4297, punkterna 71 och 72).

Resultaten fran den opinionsundersékning som genomfordes i januari ar 2000
saknar ocksé relevans. Det skall framhallas att denna undersékning genomfordes tre
och ett halvt ar efter det att ansékan om registrering av gemenskapsvarumérke hade
inldmnats. Dessutom saknar slutsatserna i denna undersékning bevisvirde, sdsom
framhalls i punkterna 13 och 14 i det omtvistade beslutet, eftersom fragan "Om du
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méste uttrycka en varas hoga kvalitet med ett enda ord, vilket ord skulle du da
anvidnda?” fick konsumenten att svara med vanliga ord sdsom “bra”, "fantastisk”,
"utsokt” och "biittre”. Fragan gav inget underlag for att underscka i vilken betydelse
konsumenten kan forstd en sddan metaforisk angivelse som oro.

Vad slutligen betriffar de dvriga handlingar som ingavs till invindningsenheten, det
vill siga den statistiska Gversikten 6ver de marknadsforingsinvesteringar som
genomfdrdes mellan dren 1983 och 2000 och de reklamkampanjer som genomforts,
var det riktigt av éverklagandenimnden att konstatera att det pd grundval av dessa
handlingar inte var mojligt att skilja anvédndningen av varumirket ORO fran
anvidndningen av varuméirket ORO SAIWA. Marknadsforingsinvesteringarna avser
varor av "serien” ORO i allménhet, utan ndgon dtskillnad beroende péd vilket
varumirke det rér sig om, sisom &verklagandenimnden har konstaterat. Over-
klagandenimnden hade ocksa fog for sitt pipekande betriffande reklamkampan-
jerna, ndmligen att de enda varor som var féremal for reklam var kakorna och att
ordet oro alltid anvéndes i néra anslutning till ordet Saiwa i denna reklam.

Sokanden har inte bestridit ovannimnda konstateranden, utan har endast uppgett
att de handlingar som den gav in till harmoniseringsbyrdn avsdg samtliga varor av
”serien” ORO utan atskillnad. Ddrmed har s6kanden inte anfort ndgot argument till
stod for att dverklagandendmnden gjorde en oriktig beddmning nér den krivde att
en dtskillnad skulle goras mellan varumérkena ORO och ORO SAIWA vad betréffar
bevisningen for anvindningen av sékandens dldre varumérken och péstiendet att
varumirket ORO, betraktat for sig, har uppnétt sirskiljningsformaga till f51jd av dess
anvindning. Forstainstansritten framhaller hirvid att sokanden inte kan anvénda
bevisningen avseende anvidndningen av varuméirket ORO SAIWA f6r att visa att
varumérket ORO har uppnatt sirskiljningsformaga till f6ljd av anvindning, eftersom
de tvd varumérkena ORO och ORO SAIWA utgér olika varumarken.

Hérav foljer att 6verklagandendmndens slutsats att SAIWA utgér den dominerande
bestandsdelen i varumirket ORO SAIWA ir riktig.
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Nér det giller den visuella och fonetiska jémforelsen mellan & ena sidan
varumirkena ORO och ORO SAIWA och & andra sidan varumérket SELEZIONE
ORO Barilla, anser forstainstansrétten att det foreligger betydande visuella och
fonetiska skillnader mellan hur konsumenten uppfattar de motstiende varumadr-
kena, och att bara den omstindigheten att ordet oro anvinds inte kan leda till att
varumérkena liknar varandra.

Vad giller den begreppsmaissiga jaimforelsen slar forstainstansritten fast att den
betydelse som dmnesnamnet oro har spelar en underordnad, eller till och med
forsumbar, roll for hur konsumenten uppfattar varumirket. Denne &r inte van att
koppla samman detta ord med en viss tillverkare, sdsom 6verklagandendmnden
konstaterade i punkt 25 i det omtvistade beslutet. Forekomsten av en svag
begreppsmissig likhet mellan de aktuella varumirkena kan séledes inte véiga upp de
visuella och fonetiska skillnaderna.

Overklagandenimnden hade fog for sitt konstaterande i punkt 25 i det omtvistade
beslutet att ordet oro i det sokta varumiérket har en beskrivande funktion i
forhallande till ordet selezione. Det upplyser konsumenten om att det rér sig om en
Barillaprodukt av hog kvalitet. Eftersom ordet oro har placerats direkt efter ordet
selezione, har det inte en sjilvstindig sdrskiljande funktion, utan méste uppfattas
som ett attribut till det beskrivande ordet selezione. Hirav foljer att det, nir det
giller det sokta varumirket, dr ordet Barilla som ger upphov till kinnetecknets
sdrskiljningsformaga.

Av det ovan anforda féljer att det helhetsintryck som de motstdende varumérkena
ger, med hinsyn till deras sérskiljande och dominerande bestindsdelar, inte innebér
att det foreligger en tillrdcklig likhet mellan varumirkena for att konsumenterna
skall riskera att forvixla dem.

Sokandens argument avseende ett varumirkes grundliggande funktion saknar
grund.
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SATWA MOT HARMONISERINGSBYRAN — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

Enligt fast réttspraxis dr varumérkets grundlédggande funktion att fér konsumenten
eller slutanvindaren garantera ursprunget i frdga om en vara eller tjdnst som
marknadsfors under varumirket, s& att denne utan risk for forvixling kan sérskilja
denna vara eller tjinst fran varor eller tjdnster som har ett annat ursprung. Ett
varumérke skall utvisa att de berérda varorna eller tjinsterna hirrdr fran ett bestdmt
foretag (se forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyrdn — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002,
s. [[-4335, punkt 58; se ocksd analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, av den 4 oktober 2001 i mél
C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 22, och av den 6 maj 2003 i mal
C-104/01, Libertel, REG 2003, s. [-3793, punkt 62).

Till skillnad frén vad sokanden har anfort kan de sdrskilda omstindigheterna i
forevarande mal, det vill sdga anvindningen av ett och samma kdnnetecken titt foljt
av det tillverkande foretagets namn, inte anses paverka det helhetsintryck som
varumirkena i fraga ger och inte heller vilseleda konsumenten betriffande de
berdrda varorna. Sdsom anges ovan i punkt 41 fyller ordet oro i det sokta
varumérket nidmligen en beskrivande funktion som ett attribut till ordet selezione.
Sdledes skall det anses vara en bestimning till namnen Saiwa eller Barilla, vilka
genom att de betecknar de tillverkande foretagen utesluter varje férvixlingsrisk hos
konsumenten.

Slutligen ir ett varumirkes grundlédggande funktion inte att identifiera en viss vara,
utan detta dr snarare en egenskap som &r speciell for sddana varumirken som redan
dtnjuter ett betydande renommé och betriffande vilka allménheten anser att det
rdcker med en hinvisning till varumirket for att peka ut eller identifiera produkten i
fraga.

Mot bakgrund av det ovan anférda konstaterar forstainstansritten att det inte
foreligger nagon forvixlingsrisk av de aktuella varumirkena och underkdnner
saledes grunden avseende ett asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Talan skall f6ljaktligen ogillas.
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DOM AV DEN 5.4.2006 — MAL T-344/03

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att sékanden skall férpliktas att
ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet skall denne
forpliktas att ersdtta harmoniseringsbyrans och intervenientens rittegangskostna-
der.

Mot denna bakgrund beslutar forstainstansritten (forsta avdelningen) féljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Cooke Garcia-Valdecasas Labucka

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 5 april 2006.

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas

Justitiesekreterare Ordférande
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