SAIWA v. SMHV — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

5 péivini huhtikuuta 2006 "

Asiassa T-344/03,

Saiwa SpA, kotipaikka Genova (Italia), edustajinaan asianajajat G. Sena, P. Tarchini,
J.-P. Karsenty ja M. Karsenty-Ricard,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn M. Capostagno ja O. Montalto,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssé oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkéyntikieli: italia.
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Barilla Alimentare SpA, kotipaikka Parma (Italia), edustajinaan asianajajat
A. Vanzetti ja S. Bergia,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljiénnen valituslautakunnan
Saiwa SpA- ja Barilla Alimentare SpA -yhtididen vilisestd viitemenettelystd
18.7.2003 tekemistd padtoksestd (asia R 480/2002-4),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke seké tuomarit R. Garcia-
Valdecasas ja I. Labucka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 22.11.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Barilla Alimentare SpA (jiljempédnd viliintulija) teki 17.6.1996 sisdémarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkin
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rekisterdintid koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkistd 20 pdivand joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, oli sanaosan "SELEZIONE ORO Barilla”
sisdltavd kuviomerkki, joka on seuraavanlainen:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien rekister6imistd varten 15 pdivini
kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timd sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja ne vastaavat
seuraavaa médrittelyd: “Elintarvikepastat, jauhot ja viljapohjaiset tuotteet, leipi,
leivonnaiset ja makeiset; hiiva ja leivinjauhe; kastikkeet (mauste-)”.

Saiwa SpA (jiljempdnd kantaja) teki 22.6.1998 viitteen haetun tavaramerkin
rekisterdintid vastaan. Viite koski kaikkia yhteison tavaramerkkid koskevassa
hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.
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Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa
ja 5 kohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin ja kahden
aikaisemman sellaisen tavaramerkin vililld, joiden haltija kantaja on. Ensimmaiinen
on sanamerkki ORO, josta on vahvistettu Italian rekisterdinti nro 307 376, joka on
tullut voimaan 28.9.1977, ja 13.4.1978 kansainvilinen rekisterdinti nro 435 773, joka
on voimassa muun muassa [tivallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Benelux-
maissa seuraavia luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri,
riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipd, keksit, kakut,
leivonnaiset ja makeiset, karamellit, jaételt; hunaja; siirappi; hiiva, leivinjauhe, suola,
sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet; jad”. Toinen on sanamerkki
ORO SAIWA, josta on vahvistettu Italian rekisterdinti nro 332 864, joka on tullut
voimaan 25.6.1956, seuraavia luokkaan 30 kuuluvia tuotteita varten: “Maitokeksit,
keksit, leipd, kakut ja leivonnaiset”.

Viiteosasto hylkési véitteen 28.3.2002 silld perusteella, ettd kyseiset merkit ja tavarat
eivit olleet samoja. Viiteosasto arvioi kilpailevat tavaramerkit kokonaisuudessaan ja
katsoi, ettd yhteiselld osalla “oro” ei ollut riittdvdd — ominaispiirteisiin tai kdytt6on
perustuvaa — erottamiskykyd, jotta voitaisiin todeta, ettdi nimd tavaramerkit ovat
samankaltaisia.

Kantaja haki tihén pddtokseen muutosta 31.5.2002 valituksella, joka hyldttiin
18.7.2003 tehdylld pédtokselld R 480/2002-4 (jdljempénd riidanalainen péétds).
Valituslautakunta katsoi, ettei merkkien vililli ollut mitddn sekaannusvaaraa
kuluttajan kannalta. Pédinvastoin kuin viiteosasto se totesi, ettd tavarat olivat
olennaisesti samoja. Valituslautakunta katsoi, ettd kertynyttd erottamiskykyé ei voitu
tunnustaa tavaramerkin ORO osalta, koska kantaja ei ollut ndyttianyt toteen, ettd titd
tavaramerkkid oli kédytetty merkittdvisti ennen yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksen jittdmistd. Se vahvisti myos, ettd tavaramerkin ORO ominaispiirteend
oli heikko erottamiskyky ja ettd tavaramerkin ORO SAIWA osalta hallitseva osa oli
"SATWA”, Tistd se paitteli, ettd se, ettd kilpailevissa tavaramerkeissd oli ilmaisu
“oro”, ei riittdnyt osoittamaan, ettd ne olivat samankaltaisia.
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Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja nosti nyt késiteltévind olevan kanteen yhteiséjen ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon 2.10.2003 vastaanotetulla kannekirjelmélld.

SMHYV jitti kirjelmdnsd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
22.1.2004 ja viliintulija 13.1.2004.

Viliintulija vaati 13.1.2004 pdivityssi kirjelmisséén, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin keskeyttdd tdmdn oikeudenkédynnin siihen saakka, kunnes Tribunale
ordinario di Milano ratkaisee lopullisesti tavaramerkkien ORO ja ORO SAIWA
pétevyyden. Vastaanotettuaan SMHV:n ja kantajan huomautukset ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin (ensimmaéinen jaosto) hylkédsi tdiman vaatimuksen.

Kantaja pyysi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.2.2004 toimittamallaan
kirjeelld ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 135 artiklan
2 kohdan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmi. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin (ensimmdinen jaosto) padtti hylitd tdimidn hakemuksen 10.3.2004.

Viliintulija toimitti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
14.11.2005 jdtetylld kirjeelld Tribunale ordinario di Milanon 14.10.2004 antaman
tuomion nro 14002/2004, jolla mainittu tuomioistuin on julistanut mitdttdmiksi
ORO-tavaramerkit, joihin kantaja vetoaa téssd oikeusriidassa, eli Italian kansallisen
rekisterdinnin nro 307 376 ja kansainvilisen rekisteréinnin nro 435 773, ja vaati, ettd
tdmé tuomio liitetddn timin oikeudenkidynnin asiakirja-aineistoon. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin (ensimméinen jaosto) hyvéksyi tdmén vaatimuksen sekd
kantajan vaatimuksen, ettd mainittuja tuomioita koskeva valitus liitetddn timén
oikeudenkdynnin asiakirja-aineistoon.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmdinen jaosto) pditti esittelevin
tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn.

Asianosaisia on kuultu, ja he ovat antaneet vastauksensa ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittimiin kysymyksiin 22.11.2005 pidetysséd istunnossa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen

—  hylkéa viliintulijan rekisteréintihakemuksen

—  velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Valituksensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kumoamisperusteeseen, joka
koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee
samankaltaisten tavaramerkkien sekaannusvaaraa, rikkomista.

Kantaja viittdd ensiksi, ettd SMHV on arvioidessaan sité, onko ilmaisu "oro” tullut
silld perusteella erottamiskykyiseksi, ettd sitd oli kdytetty Italiassa, erottanut
virheellisesti tavaramerkin ORO tavaramerkisti ORO SAIWA. Tiltd osin se toteaa,
ettd kuten sen SMHV:lle esittdmistd asiakirjoista ilmenee, sen mainoskampanjat ja
myynti kohdistuivat erottelematta koko ORO-valikoimaan. Se huomauttaa my®os,
ettd ndissd kahdessa tavaramerkiss, joilla varustettuina nditd tuotteita myydidn, on
ilmaisu “oro”. Se liséd, ettd kidytdnnossd, kun kyse on yhdestd ainoasta erottavasta
merkistd, on tavallista, ettd yhti, joka haluaa suojata merkin, ei rekisterdi pelkéstdén
valittua sanamerkkid, vaan tekee myos useita muita rekisteréintihakemuksia, jotka
koskevat samaa tavaramerkkid eri tavoin esitettynd — mustavalkoisena ja
tavanomaisilla kirjaimilla tai erikoisella kirjoitusasulla ja eri virejd — tai yhdistelmid
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— kéyttden, esimerkiksi lisiten valmistajaa koskevan nimityksen. Kantaja kiistdd
myos sen, ettd tilanne, jossa kiytetddn pelkdsti ilmaisusta “oro” muodostuvaa
tavaramerkkid, jonka lisiksi pakkauksessa on toiminimi Saiwa, ja tilanne, jossa
kiytetddn yhdistelmétavaramerkkia ORO SAIWA, viliselld erolla olisi merkitystd,
koska ndissd kahdessa tapauksessa ilmaisua "oro” kiytetddn pakkauksessa valmista-
jan nimen eli Saiwa SpA:n kanssa.

Toiseksi kantaja katsoo, ettd ilmaisu "oro” on itsessddn erottamiskykyinen, minka
valituslautakunta on myontinyt, vaikka lautakunnan mukaan erottamiskyky on
vihiinen. Kantaja vetoaa viiteosaston 22.5.2000 tekemién paédtckseen nro 908/2000,
jossa viiteosasto katsoi, ettd sana "oro” kirjoitettuna tyylitellylld kirjasimella kahvin
osoittamiseksi on erottamiskykyinen, vaikka silld voidaan antaa mielikuva tavaroiden
tietystd laadusta. Se viittaa myos muihin oikeuskéytdnnon esimerkkeihin vertausku-
vallisista merkeistd, joita kidytetddn ilmaisemaan tavaroiden tiettyd laatua ja joiden
rekisterdinti on hyviksytty, kuten "ultraplus”, "vitalité”, "quick”, “optimus”, "golden”
ja "maxima”.

Kantaja lisdd, ettd keskindisen riippuvuuden periaatteen, jonka mukaan sekaannus-
vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon erilaiset merkitykselliset seikat ja
erityisesti tavaroiden samankaltaisuuden aste ja merkkien erottamiskyvyn aste,
johdosta se, ettd merkit ja tavarat ovat samat, korvaa merkin "oro” erottamiskyvyn
mahdollisen vihdisyyden.

Kolmanneksi kantaja katsoo, ettd merkkien vertailussa on tutkittava niiden
merkityssisilto eli kuluttajalle vilitettdvé viesti. Tdssd asiassa kuluttajalle vilitetddn
kaksi viestid: ensimméinen, joka perustuu kilpailevien tavaramerkkien yhteiseen
sanaan eli "oro”, liittyy tavaraan ja on kahdessa kilpailevassa tavaramerkissd sama,
kun toinen, joka médritetddn nimityksilld "Saiwa” ja "Barilla”, on erilainen, silld se
koskee tietoa tuottajayrityksestd. Kulutteja saadaan ajattelemaan, ettd tavarat ovat
olennaisesti samat, vaikka ne ovat perdisin eri tuotantoldhteistd, jotka mahdollisesti
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ovat yhteydessd toisiinsa lisenssisopimusten, tietotaidon tai yleisemmin yhteistyon
vilitykselld.

Kantaja toteaa, ettd oikeusriidan erikoisuutena on se, ettd kilpailevissa tavaramer-
keissd mainitaan tuottajayrityksen nimi tavaroiden alkuperdd koskevan sekaannus-
vaaran viahentdmiseksi. Se katsoo kuitenkin, ettd tavaramerkin keskeiseni tehtdavini
ei ole pelkistidn tavaroiden alkuperidn ilmoittaminen. Nidin suppean tulkinnan
vaikutuksena olisi se, ettd kaikki sekaannusvaara suljettaisiin pois jopa siind
tapauksessa, ettd tavaramerkki on jiljennetty, jos pakkauksessa, etiketissd tai
tavarassa itsessddn mainitaan seikkoja, joilla voidaan sulkea pois se, ettd tavara on
periisin samasta tuotantoldhteesti.

Kantajan mukaan se, ettd alkuperén osalta ei ole mitddn sekaannusvaaraa, ei sulje
automaattisesti pois kaikkea sekaannusvaaraa tai vaaraa mielleyhtymaisti tavaroiden
ja niiden kaupallisten tai laadullisten ominaisuuksien vélilli,. Tdmén vaaran
poistaminen kuuluu myds tavaramerkin tehtédviin. Kantaja vetoaa yhteisGjen
tuomioistuimen asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 12.11.2002 antamaan
tuomioon (Kok. 2002, s. [-10273, 10275) liittyvddn julkisasiamies Ruiz-Jarabo
Colomerin 13.6.2002 antamaan ratkaisuehdotukseen ja katsoo, ettd tavaramerkin
tehtévénd on myos erityisen tavaran ja sen kaupallisten ja laadullisten ominaisuuk-
sien tunnistaminen. Tdssd asiassa mainittu tehtivd on ratkaiseva esilld olevassa
oikeusriidassa, jonka kohteena on saman tavaraa luonnehtivan erikoismerkin kéytté
yhdessé tuottajayrityksen nimen kanssa. Kantaja katsoo, etti se, ettd tuottajayrityksid
koskevat nimitykset on mainittu, ei poista sekaannusvaaraa kyseessi olevan yleisén
keskuudessa tavaroiden osalta.

SMHV ja viliintulija kiistivit, ettd esilli oleva kanne olisi perusteltu. Koska
samankaltaisuutta ei ole, SMHV ja viliintulija katsovat, ettd kilpailevien tavara-
merkkien vililld ei ole mitdén sekaannusvaaraa, silld toinen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevasta kahdesta edellytyksestd ei

tayty.
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Eunsimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkii ei
rekister6idd aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemén viéitteen johdosta, jos sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisterdity tavaramerkki, sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleison keskuudessa on sekaannusvaaraa.

Vakiintuneen oikeuskidytinnon mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siité, ettéd
yleis6 saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesté
tai ainakin yrityksistd, joilla on keskindisid taloudellisia siteitd.

Tdmén saman oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena ottaen huomioon kohdeyleison kisitys kyseessd olevista merkeistd ja
tavaroista tai palveluista ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysta
kyseisessd yksittdistapauksessa, muun muassa merkkien samankaltaisuuden sekd
kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vilinen keskindinen riippu-
vuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Kohdeyleiso

Kyseessd olevat tuotteet ovat yleiseen ja jokapdivéiseen kiyttoon tarkoitettuja
elintarvikkeita. Niinpd valituslautakunta on riidanalaisen péddtoksen 23 kohdassa
perustellusti katsonut, ettd kyseessd oleva yleiso oli suuri yleiso eli keskivertoku-
luttajat.
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Tavaroiden samankaltaisuus

Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan tavarat ovat
olennaisesti samat (riidanalaisen pédtoksen 11 ja 24 kohta). Luokkaan 30 kuuluvat
tuotteet, joita tavaramerkkihakemus koskee ja jotka vastaavat kuvausta "Jauhot ja
viljapohjaiset tuotteet, leipd, leivonnaiset ja makeiset”, ovat samat kuin ne, joita
tavaramerkki ORO koskee, ja hyvin samankaltaiset kuin ne, joita tavaramerkki ORO
SAIWA koskee.

Merkkien samankaltaisuus

Vakiintuneen oikeuskéytdinnén mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on
kyseessd olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssiséllon
samankaltaisuuden osalta perustuttava niistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan ja
huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. Keskivertoku-
luttaja mieltdd tavanomaisesti merkin kokonaisuutena eikd tutki sen eri yksityis-
kohtia (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta ja asia
T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV — Héritiers Debuschewitz (CHUFA-
FIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 44 kohta oikeuskayténtéviittauksineen).

Téssd asiassa valituslautakunta on riidanalaisen pditéksen 22 kohdassa perustellusti
katsonut, ettd tavaramerkilli ORO oli itsessddn heikko erottamiskyky. Kuten
valituslautakunta ndet on todennut (riidanalaisen péddtéksen 20 ja 21 kohta),
kohtuullisen valistunut elintarvikkeiden kuluttaja yhdistdd sanaan “oro” erinomaista
laatua koskevan merkityksen, silld siihen siséltyy viittaus tavaran mydnteisiin
ominaisuuksiin ja siind vihjataan sen erinomaiseen laatuun, hyddyllisyyteen ja
arvoon. Italiassa télld merkilld on erittdin heikko erottamiskyky, silld sitd kiytetadn
péddasiassa médrittimaén hyvilaatuista tavaravalikoimaa, joka erottuu vakiolaatui-
sesta, ja on kyse ilmaisusta, jota valmistajat kéyttdvit erittdin usein kaikenlaisista
elintarvikkeista tavaroidensa hyvin laadun korostamiseksi. On suuri joukko aloja,
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joilla, kuten elintarvikealalla, kéytetddn kaupallisessa kielenkéytossd ilmaisua “oro”,
ja téllaisia aloja ovat muun muassa luottokorttiala, tupakka-ala, hygieniatuotteiden
ala, tekstiilituotteiden ala ja lisdksi #dnilevyala. Lisiksi kantaja ei ole esittédnyt
SMHYV:ssa eikd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa mitddn seikkaa, jolla
voitaisiin osoittaa merkin "oro” ominainen erottamiskyky maissa, joita kansainvi-
linen rekisterdinti nro 435 773 koskee.

Kantajan sen perustelun osalta, joka liittyy kéytossd hankittuun erottamiskykyyn
Italiassa, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunta on
perustellusti katsonut (riidanalaisen p#itoksen 19 kohta), ettd ei voida todeta, ettd
tavaramerkkid ORO olisi kéytetty merkittivisti ennen yhteison tavaramerkkié
koskevan hakemuksen jdttdmistd, koska esitettyjen asiakirjojen perusteella on
mahdollista todeta ainoastaan se, ettd tavaramerkkid ORO SAIWA on kiytetty
Italiassa.

Valituslautakunta on perustellusti jattdnyt huomioimatta asiakirjat, jotka kantaja on
esittdnyt kirjelménsd liitteend mainitussa lautakunnassa, erityisesti siité syystd, ettd
niissd kuvataan seikkoja, jotka ovat ilmenneet vhteisén tavaramerkkid koskevan
hakemuksen jattimisen jilkeen (riidanalaisen pddtoksen 18 kohta). Ndmad asiakirjat,
erityisesti mielipidetutkimus kesékuulta 2002 ja mainosmyyntid koskeva taulukko,
ovat perdisin useita vuosia yhteison tavaramerkkihakemuksen jittimistd myohéi-
semmiltd ajalta, eikd niitd ndin ollen voida ottaa huomioon osoituksena
aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta yhteisén tavaramerkkid koskevan
hakemuksen jittdmisaikaan (ks. vastaavasti asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV
— Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. [1-4297, 71 ja 72 kohta).

Myoskddn tammikuussa vuonna 2000 tehdyn mielipidetutkimuksen tuloksilla ei ole
merkitystd. Téltd osin on todettava, ettd tutkimus on tehty kolme ja puoli vuotta
yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen jattamisen jédlkeen. Liséksi, kuten
riidanalaisen pédtoksen 13 ja 14 kohdassa on todettu, tdmién tutkimuksen tuloksilla
ei ole todistusvoimaa, koska kysymykselld “Jos teiddn olisi madritettivé tavaran hyvi
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laatu, mitd yhden sanan ilmaisua kéyttéisitte?” johdatellaan kuluttaja kidyttdméin
tavanomaisia ilmaisuja kuten "hyvd”, “erinomainen”, "herkullinen”, "parempi”, eiké
silld voida arvioida merkitystd, jonka kuluttaja voi antaa vertauskuvalliselle ilmaisulle

kuten "oro”.

Mitd lopuksi tulee muihin asiakirjoihin, jotka on esitetty viiteosastossa, kuten
tilastollinen taulukko, jossa havainnollistetaan toteutettuja mainosinvestointeja
vuosilta 1983-2000 ja toteutettuja mainoskampanjoita, valituslautakunta on oikein
todennut, ettd niistd ei voida erottaa sitd osaa, kiytostd, joka koskee tavaramerkkid
ORO, siitd osasta kéyttod, joka liittyy tavaramerkkiin ORO SAIWA. Kuten
valituslautakunta on katsonut, mainosinvestoinneilla viitataan yleisesti tuotantolin-
jan ORO tuotteisiin tekemittd eroa sen mukaan, kummasta tavaramerkistd on kyse.
Valituslautakunta on my6s perustellusti todennut, ettd mainoskampanjoiden osalta
ainoat mainostetut tavarat olivat keksit ja ndissd mainoksissa ilmaisua “oro”
kiytettiin aina ilmaisun "Saiwa” liheisessd yhteydessd.

Kantaja ei ole riitauttanut nditéd kielteisid arvioita, vaan on ainoastaan ilmoittanut,
ettd sen SMHV:lle esittdimidt asiakirjat koskivat erottelematta kaikkia ORO-
valikoiman tuotteita. Néin ollen kantaja ei ole esittinyt mitidn perustelua sen
osoittamiseksi, ettd valituslautakunta olisi tehnyt arviocintivirheen, kun se on
edellyttinyt tavaramerkkien ORO ja ORO SAIWA erottelua ndiden tavaramerkkien
aiempaa kéyttod koskevien todisteiden ja sen viitteen osalta, ettd tavaramerkki ORO
olisi yksinddn saanut erottamiskyvyn kéyttonsd perusteella. Ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin huomauttaa tiltd osin, ettd kantaja ei voi kéyttid tavaramerkin
ORO SAIWA kiytt6on liittyvid todisteita sen osoittamiseen, ettd tavaramerkki ORO
on tullut erottamiskykyiseksi kiytténsd vuoksi, koska tavaramerkit ORO ja ORO
SAIWA ovat eri tavaramerkkeji.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd tavaramerkissd
ORO SAIWA hallitsevana osana on SAIWA.
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Yhtdiltd tavaramerkkien ORO ja ORO SAIWA ja toisaalta SELEZIONE ORO Barilla
ulkoasun ja lausuntatavan vertailun osalta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo, ettd siind, miten kuluttaja mieltdd kilpailevat tavaramerkit, on merkittdvid
ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvid eroja ja pelkistddn se, ettd niissd esiintyy
ilmaisu "oro”, ei voi tehda niitd samankaltaisiksi.

Merkityssisiltoon liittyvistd ndkokulmasta yleisnimeen “oro” liittyvd merkitys on
kuluttajien, jotka eivit tavallisesti yhdistd titd ilmaisua madrdttyyn valmistajaan,
mieltimistavan kannalta toissijainen tai jopa merkityksetdn, kuten valituslautakunta
on riidanalaisen pidtoksen 25 kohdassa perustellusti todennut. Se, ettd kilpailevien
tavaramerkkien merkityssisdllot ovat heikosti samankaltaisia, ei siis ole omiaan
korvaamaan niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvid eroja.

Lopuksi valituslautakunta on riidanalaisen pddtoksen 25 kohdassa perustellusti
katsonut, etté sanalla "oro” oli haetussa tavaramerkissi kuvaileva merkitys suhteessa
ilmaisuun "selezione”, jolla ilmoitettiin kuluttajalle, etté oli kyse huippulaadukkaasta
Barilla-tuotteesta. Koska sana ”oro” niet on liitetty vilittomésti sanaan "selezione”,
silld ei ole itsendistd erottavaa merkitystd, vaan se on ymmarrettivi siten, ettd se on
liitetty kuvailevaan ilmaisuun “selezione”. Téstd seuraa, ettd haetun tavaramerkin
erottamiskyky johtuu ilmaisusta "Barilla”.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kilpailevista tavaramerkeistd syntyvd kokonaisvaiku-
telma, kun otetaan huomioon niiden erottavat ja hallitsevat osat, ei voi synnyttdd
niiden vilille riittdvdd samankaltaisuutta aiheuttamaan sekaannusvaaraa kuluttajien
keskuudessa.

Lopuksi kantajan tavaramerkin keskeistd tehtdvdd koskevat viditteet ovat perus-
teettomia,
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Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan tavaramerkin keskeisend tehtdvéni on taata
kuluttajalle tai loppukdyttdjille se, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai
palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukdyttdja voi tavaramerkin
perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista tai
palveluista, joilla on toinen alkuperd. Tavaramerkin perusteella on erotettava, etté
tavarat tai palvelut ovat peréisin tietystd yrityksestd (asia T-6/01, Matratzen Concord
v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-
4335, 58 kohta; ks. myos vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. [-5507, 28 kohta; asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001,
Kok. 2001, s. I-6959, 22 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003,
s. [-3793, 62 kohta).

Pédinvastoin kuin kantaja viittdd, timén oikeusriidan erityispiirteet eli se, ettd samaa
tuotetta luonnehtivaa merkkid kdytetddn liittdmaélld sithen tuottajayritystd koskeva
nimitys, eivit voi muuttaa kilpailevista tavaramerkeistd syntyvdd kokonaisvaikutel-
maa eivitkd saa kuluttajaa erehtymién kyseisistd tavaroista. Kuten edelld 41 kohdassa
néet on esitetty, sanalla "oro” on haetussa tavaramerkissé kuvaileva tehtévi, koska se
on liitetty ilmaisuun "selezione”. Ndin ollen on katsottava, ett silli luonnehditaan
nimityksid "Saiwa” tai "Barilla”, jotka, koska niilld nimitetddn tuottajayrityksid, eivét
voi aiheuttaa mitéén sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa.

Lopuksi tietyn tuotteen tunnistaminen ei ole tavaramerkin keskeinen tehtévd vaan
pikemminkin sellaisille tavaramerkeille ominainen piirre, jotka ovat hyvin tunnettuja
ja joiden vuoksi kyseessd olevaa tavaraa voidaan yleison keskuudessa nimittid tai se
voidaan tunnistaa pelkéstddn viittaamalla tavaramerkkiin,

Kaiken edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd kilpailevien tavaramerkkien
vélilld ei ole sekaannusvaaraa ja niinpd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylattav.

Téstd seuraa, ettd kanne on hylittivi.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntiku-
lut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tidssé asiassa kantaja on hévinnyt asian, ja SMHYV ja viliintulija ovat vaatineet sen
velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut. Néin ollen kantaja on velvoitettava
korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(ensimmdinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Cooke Garcia-Valdecasas Labucka

Julistettiin Luxemburgissa 5 pdivind huhtikuuta 2006.

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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