SATWA KONTRA OHIM — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (elsé tanacs)
2006. aprilis 5.”

A T-344/03. sz. tigyben,

a Saiwa SpA (székhelye: Genova [Olaszorszag], képviselik: G. Sena, P. Tarchini,
J.-P. Karsenty és M. Karsenty-Ricard tigyvédek)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) (képviselik: M. Capostagno és O. Montalto, meghatalmazotti min8ségben)

alperes ellen,

a masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozé az Elséfoka
Birésag elétti eljarasban:

* Az eljards nyelve: olasz.
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a Barilla Alimentare SpA (székhelye: Parma [Olaszorszag], képviselik: A. Vanzetti
és S. Bergia tigyvédek),

az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa altal a Saiwa SpA és a Barilla Alimentare
SpA nevii cégek kozotti felszolaldsi eljarassal kapcsolatban 2003. julius 18-an hozott
hatdrozat (R 480/2002-4. sz. iigy) ellen benytjtott keresete targydban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (elsé tanacs),

tagjai: J. D. Cooke elndk, R. Garcia-Valdecasas és I. Labucka birdk,

hivatalvezetd: B. Pastor hivatalvezet§-helyettes,

tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2005. november 22-i targyaldsra,

meghozta a kovetkezd

Itéletet

A jogyvita elézményei

A Barilla Alimentare SpA (a tovdbbiakban: a beavatkozd) 1996. jinius 17-én a
kozosségi védjegyrdl sz6ls, 1993. december 20-i 40/94/EK médositott tandcsi
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rendelet (HL 1994. L 11., 1. o; magyar nyelvli kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet,
146. o.) alapjan kozosségi védjegybejelentési kérelmet nytjtott be a Bels Piaci
Harmonizéciés Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési mintdk) (a tovabbiakban:
OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy az aldbbi, a ,SELEZIONE ORO Barilla” széelemet
tartalmazé dbrds megjelolés volt:

A bejelentést a védjegyekkel ellithaté termékek és szolgdltatisok nemzetkozi
osztilyozdsira vonatkozd, 1957. junius 15-én kotott, feliilvizsgalt és mddositott
Nizzai Megdllapodés szerinti 30. osztdlyba tartozé drukkal kapcsolatban tették, a
kovetkezd leirassal: ,tésztafélék, lisztek és mas gabonakészitmények, kenyér,
péksiitemények és cukraszsiitemények; éleszts és siitéporok; fliszeres martisok”.

1998. jinius 22-én a Saiwa SpA (a tovabbiakban: a felperes) felszolalést terjesztett elé
a bejelentett kozosségi védjegy lajstromozdsa ellen. A felszélalds a kozdsségi
védjegybejelentésben megjelolt valamennyi drura vonatkozott.

II-1101



2006. 04. 05-1 ITELET — T-344/03. SZ. UGY

A felszblalas alatdmasztésaként felhozott indok az volt, hogy a bejelentett védjegy és
azon két kordbbi védjegy kozétt, amelyek jogosultja a felperes, fenndll a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjaban, valamint (5) bekezdésében
foglalt Osszetéveszthetéség veszélye. Az elsé kordbbi védjegy az ORO szémegjels-
16sbél 4ll, amely 1977. szeptember 28-i hatdllyal Olaszorszagban kertilt lajstromo-
zésra, a 307 376-os lajstromszam alatt, illetve 1978. dprilis 13-i hatéllyal nemzetkozi
védjegyként a 435 773-as lajstromszam alatt, tobbek kozott Ausztridra, Németor-
szdgra, Spanyolorszigra, Franciaorszdgra és a Benelux allamokra kiterjesztve, a
30. osztalyba tartoz6 kovetkezd drukra vonatkozdan: ,Kavé, tea, kakad, cukor, rizs,
tipidka, szdgs, kavépétlé szerek; lisztek és mas gabonakészitmények, kenyér,
kétszersiiltek, kekszek, (gytimolesos) lepények, péksiitemények, bonbonok (cukor-
kdk), cukrdszsiitemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; éleszts, stitéporok; sé,
mustér; bors, ecet, fliszeres martasok; fliszerek; jég”. A masodik korabbi védjegy az
ORO SAIWA szémegjel6lésbdl ll, amely 1956. junius 25-i hatéllyal Olaszorszagban
keriilt lajstromozésra, a 332 864-es lajstromszdm alatt, a 30. osztilyba tartozé
kovetkezd drukra vonatkozéan: ,Tejes siitemények, kétszersiiltek, kekszek, kenyér,
péksiitemények és cukrdszsiitemények”.

2002. mércius 28-4n az OHIM felszélaldsi osztdlya elutasitotta a felszblalast, azzal az
indokkal, hogy a széban forgé megjelolések és druk nem azonosak. A felszblaldsi
osztdly egésziikkben véve elemezte az iitkozé védjegyeket, és ugy vélte, hogy a
védjegyek hasonlésdginak megdllapitisihoz a koézds ,oro” alkotdelem nem
rendelkezik elegendé megkiillonboztetd képességgel — sem bennerejlé (6nmagéban
vett), sem haszndlat révén megszerzett megkiilonbozteté képességgel.

2002. méjus 31-én a felperes fellebbezést nydjtott be e hatarozat ellen, amelyet az
R 480/2002-4. sz. hatdrozattal (a tovébbiakban: a megtimadott hatdrozat)
elutasitottak. A fellebbezési tandcs gy vélte, hogy a fogyaszté szemsz6gébdl nézve
egydltalin nem 4&ll fenn az Osszetévesztés veszélye. A felszblaldsi osztillyal
ellentétben azt dllapitotta meg, hogy az druk kozott alapvetSen azonossag éll fenn.
Véleménye szerint az ORO védjegy megkiilonboztets képességének novekedése nem
ismerhet6 el, mivel a felperes nem bizonyitotta, hogy a kzdsségi védjegybejelentés
benyujtasit megelézben a védjegy szdmottevd hasznalat targyat képezte volna. Azt is
megerdsitette, hogy az ORO védjegy bennerejléen (6nmagdban véve) enyhe
megkiillonboztetd képességgel rendelkezik, és hogy az ORO SAIWA védjegy
esetében a domindns alkotéelem a ,SAIWA”. Kimondta, hogy az ,oro” kifejezés
itk6z6 védjegyekbeli jelenléte nem elegend§ az (itkézé védjegyek kozott fenndlld
hasonlésig megallapitdsahoz.
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Az eljaras és a felek kérelmei

Az Elséfoku Birésag Hivataldhoz 2003. oktéber 2-dn érkezett keresetlevelével a
felperes el6terjesztette a jelen keresetet.

Az OHIM 2004. janudr 22-én, a beavatkozé pedig 2004. januér 13-4n nydjtotta be
vélaszbeadvanyat az Els6foku Birgsag Hivatalahoz.

2004. janudr 13-i valaszbeadvénydban a beavatkozé azt kérte az Elséfokd Birdsagtdl,
hogy fliggessze fel a jelen eljarast addig, amig a Tribunale ordinario di Milano nem
hoz jogerés hatdrozatot az ORO és az ORO SAIWA védjegyek érvényességével
kapcsolatban. Az OHIM és a felperes észrevételeinek kézhezvételét kivetben az
Els6foku Birésag (els6 tanacs) nem adott helyt e kérelemnek.

Az Els6foku Birésag Hivatalahoz 2004. februar 9-én benyujtott levelével a felperes az
Els6fokt Birdsag eljarasi szabélyzata 135. cikkének 2. §-a alapjan kérelmezte
viszonvalasz benyujtdsdnak engedélyezését. 2004. marcius 10-én az Elséfoku Birdsag
(els6 tanics) elutasitotta a kérelmet.

Az Els6foka Birésdg Hivataldhoz 2005. november 14-én benyujtott levelében a
beavatkozé kozolte a Tribunale ordinario di Milano 2004. oktéber 14-i
14002/2004. sz. itéletét — amely érvénytelennek nyilvanitotta azokat az ORO
védjegyeket, amelyekre a felperes a jelen peres eljarasban hivatkozik, nevezetesen a
307 376-o0s lajstromszdmu olasz nemzeti védjegyet és a 435 773-as lajstromszadmu
nemzetkozi védjegyet —, és kérte, hogy az eljards sordn vegyék figyelembe ezt az
itéletet. Az Els6foku Birdsig (elsé tandcs) helyt adott e kérelemnek, valamint a
felperes azon kérelmének, hogy a jelen eljirdsban vegyék figyelembe az {télet ellen
benyujtott fellebbezést.
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Az el6adé biré jelentése alapjdn az Els6fokd Birdsag (elsé tandcs) tgy dontétt, hogy
megnyitja a szébeli szakaszt.

A felek szdbeli el6addsait és az Els6fokd Birdsdg kérdéseire adott vélaszait a
2005. november 22-i térgyalason az Els6foka Birésdg meghallgatta.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Els6foka Birésag:

—  helyezze hatdlyon kivill a megtimadott hatérozatot;

— utasitsa el a beavatkoz6 védjegybejelentési kérelmét;

—  kotelezze a beavatkozét a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Els6foka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

—  kotelezze a felperest a koltségek viselésére.
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A beavatkoz6 azt kéri, hogy az Els6fokd Birdsdg:

— utasitsa el a keresetet;

—  kotelezze a felperest a koltségek viselésére.

Indokolas

A felek érvei

Keresetének alitimasztdsaként a felperes egyetlen olyan jogalapra hivatkozik, amely
okot ad a hatdlyon kiviil helyezésre: a 40/94 rendelet 8. cikk (1) bekezdése
b) pontjanak megsértésére, amely rendelkezés a hasonlé védjegyek kozotti dssze-
téveszthetGségre vonatkozik.

A felperes el6szor is kifejti, hogy az OHIM annak értékelésénél, hogy az ,oro”
kifejezés, annak olaszorszdgi haszndlata révén megszerezte-e a megkiilonboztetd
képességet, helyteleniil killonitette el egyméstél az ORO és az ORO SAIWA
védjegyet. E tekintetben a felperes jelzi, hogy reklamkampanyai és értékesitései —
amint az az OHIM-hoz benyujtott iratokbdl kitinik — az ORO-sorozat dsszes
termékére vonatkoznak, kiilonbségtétel nélkiil. A felperes azt is megjegyzi, hogy
mindkét védjegyben, amellyel termékei értékesitésre keriilnek, megjelenik az ,oro”
kifejezés. Hozzdteszi, hogy a gyakorlatban az egyetlen megkillonboztetd meg-
jelolésbél allo védjegyek esetén megszokott, hogy a piaci szereplé nem csupén a
valasztott szévédjegy egyszeri lajstromozasat kéri, hanem ugyanezen védjegy
kiilonb6z6 ébrazolasmddjaira tobb védjegybejelentést tesz — fekete-fehérben, normal
bet(itipussal, avagy specidlis karakterekkel, kiilonb6z6 szinek haszndlatdval vagy ezek
kombindcidjaval —, példaul az el64llité nevének hozzdaddsdval. A felperes az egyediil
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az ,oro” kifejezésbdl dll6 — a csomagoldson a Saiwa cégnévvel egyiitt feltiintetett —
védjegy haszndlata, valamint az sszetett ORO SAIWA védjegy haszndlata kozotti
kiilonbségtétel relevancidjit is vitatja, mivel az ,oro” kifejezést a csomagoldson
mindkét esetben a gyarté — azaz a Saiwa SpA — nevével egyiitt hasznaljak.

A felperes mdsodsorban ugy véli, hogy az ,oro” kifejezés bennerejlé (6nmagiban
vett) megkiillonbozteté képességgel rendelkezik, amelyet a fellebbezési tandcs is
elismert, annak ellenére, hogy ez utébbi véleménye szerint e képesség korlatozott. A
felperes a felszélalédsi osztaly 908/2000. sz., 2000. mdjus 22-i hatarozatdra hivatkozik,
amelyben a felszélaldsi osztdly elismerte, hogy a — kévé dbrdzoldsdhoz stilizalt
betlitipussal szedett — ,oro” sz6 megkiilonbozteté képességgel rendelkezik, annak
ellenére, hogy az az aru bizonyos tulajdonsdgéra is utalhat. A felperes olyan egyéb,
itélkezési gyakorlatbdl vett példdkat is idéz, amikor helyt adtak az &ruk bizonyos
tulajdonséganak kifejezésére haszndlt metaforikus megjellések — mint példaul az
sultraplus”, a ,vitalité”, a ,quick”, az ,optimus”, a ,golden” és a ,maxima” megjelslés
— lajstromozasanak.

A felperes hozzéiteszi, hogy a kolcsonds fliggéség (interdependencia) elvébdl
adédéan — miszerint az Osszetéveszthetéséget az adott tigyben relevans kilonféle
tényezdéket, killondsen az aruk kozotti hasonlésdg mértékét és a megjelolések
megkiilonboztets képességének mértékét figyelembe véve kell értékelni — az ,,oro”
megjelolés megkiilonboztetd képességének esetleges gyengeségét kiegyenliti a
megjeldlések, illetve az druk azonossaga.

Harmadsorban a felperes gy véli, hogy a megjel6lések 6sszehasonlité vizsglatakor
el kell végezni a megjelolések fogalmi aspektusainak vizsgdlatdt is, vagyis azt, hogy
azok milyen fizenetet kozolnek a fogyasztéval. Jelen esetben a megjelolések két
tizenetet kozvetitenek a fogyaszté szdmdra: az els§ az itkozd védjegyek kozos
sz6elemébdl, nevezetesen az ,,oro” széelembdl adédé tizenetet, amely a termékhez
kapcsolddik, és azonos a két {itk6z6 védjegyben; a masodik, amelyet a ,Saiwa” és a
sBarilla” megnevezések hatdroznak meg, eltérd, mivel az az el6éllité vallalkozds
feltiintetésére vonatkozik. A fogyaszték képzetében felmeriilhet az a gondolat, hogy
a termékek alapvetSen azonosak, mégha el6allitoik eltéréek is, és ez utébbiak esetleg
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licencia-szerzédéssel, a know-how dtaddséval, vagy valamely, mdas d4ltaldnos
egylittmiikodési keretében egymdssal kapcsolatban allnak.

A felperes ramutat arra, hogy a jogvita sajatossdgat az a tény képezi, hogy az itk6z6
védjegyek oly médon tartalmazzdk az el84llité véllalkozds nevét, hogy az csokkenti a
termékek szdrmazdsi forrdsaval kapcsolatos Osszetévesztés veszélyét. Ennek ellenére
ugy véli, hogy a védjegy alapvet§ funkciéja nem lehet kizérdlag a termékek
kereskedelmi szdrmazésdnak a jelolése. Az ilyen szigort értelmezés kovetkezménye
az lenne, hogy az dsszetéveszthet6ség megéllapitisat még olyan esetben is kizdrnék,
amikor a védjegyet lemdasoljak, amennyiben a csomagoldson, a cimkén vagy magén a
terméken olyan elemeket tiintetnének fel, amelyek alapjan kizdrhaté, hogy a termék
ugyanahhoz az el8dllitasi forrdshoz kapcsolddik.

A felperes szerint az elGalliték Osszetéveszthetéségének hidnya nem zérja ki
automatikusan a termékek és azok kereskedelmi vagy mindségi jellemzd8i kozotti
OsszetéveszthetGséget vagy képzettdrsitist. E veszély kizdrdsa szintén a védjegyhez
kapcsolédé funkcidk részét képezi. A Ruiz-Jarabo Colomer f6tandcsnok dltal a
Birésig C-206/01. sz., Arsenal Football Club tigyben 2002. november 12-én hozott
itéletét (EBHT 2002., [-10273. o0.) megeléz8en 2002. jinius 13-4n ismertetett
inditvdnyra (EBHT 2002, [-10275. o0.) tdmaszkodva a felperes gy véli, hogy a
védjegynek az is funkcidja, hogy a konkrét terméket annak kereskedelmi és mindségi
jellemzdinek segitségével azonositsa. Jelen esetben ez utébbi funkcié meghatérozé
lehet a széban forgé jogvitdban, amelynek tirgya a terméket jellemz8 ugyanazon
megjelolésnek az el6dllité villalkozas nevével torténd egylittes hasznalata. A felperes
ugy véli, hogy az érintett visarlékozonség szemsz6gébdl nézve az elbdllitd
vallalkozésok megnevezésének jelenléte nem akadalyozza meg az Gsszetéveszthets-
séget a termékek vonatkozdsdban.

Az OHIM és a beavatkozé vitatja a jelen kereset megalapozottsigit. Az OHIM és a
beavatkozé ugy vélik, hogy hasonldsdg hidnydban az iitkoz6 védjegyek kozott
egydltalan nem &ll fenn az Osszetévesztés veszélye, mivel a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjdban foglalt két feltétel kozil az egyik nem teljestil.
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Az Elséfokd Birésdg dlldspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korabbi védjegy
jogosultjdnak felszélaldsa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt &ll, a fogyasztok
Osszetéveszthetik a korabbi védjeggyel valé azonosséga vagy hasonldsdga, valamint
az érintett aruk, illetve szolgdltatdsok azonossdga vagy hasonlésdga miatt.

Az 4llandé itélkezési gyakorlat szerint Osszetéveszthetéség all fenn, ha a
vésarlékozonség azt hiheti, hogy a széban forgé termékek vagy szolgéltatdsok
ugyanattol a véllalkozéstdl vagy gazdasdgilag egymassal kapcsolatban 4llé vallalko-
zasoktol szarmaznak.

Ugyanezen itélkezési gyakorlat szerint az OsszetéveszthetOséget atfogdan kell
értékelni az alapjin, hogy az érintett vasarlékozonség milyen képet alkot a
megjelolésekrol és a széban forgd arukrél, tovabba figyelembe véve az adott tigyre
vonatkozé valamennyi korilményt, kiilonosen a megjelolések és az azokkal jelolt
druk vagy szolgiltatdsok hasonlésdga kozotti kolesonos fliggést (lasd az Elséfoka
Bir6sig T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM - Giorgio Beverly Hills
[GIORGIO BEVERLY HILLS] tigyben 2003. julius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., [1-2821. 0.] 31-33. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

A célkozonség

A széban forgé termékek szokdsos, mindennapos fogyasztdsra szolgalé élelmi-
szertermékek. Ezért a fellebbezési tandcs helyesen allapitotta meg a megtamadott
hatdrozat 23. pontjdban, hogy a célkozonség a nagykézonség egésze, azaz az
atlagfogyasztok.

II - 1108



30

31

SATWA KONTRA OHIM - BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

Az druk hasonldséga

A felperes nem vitatta a fellebbezési tandcs azon megallapitisat, miszerint alapvetd
azonossig van a termékek kozott (a megtdmadott hatdrozat 11. és 24. pontja). A
védjegybejelentésben a 30. osztédlyba tartozd, a ,lisztek és mas gabonakészitmények,
kenyér, péksiitemények és cukraszsiitemények” leirasnak megfelel6 druk megegyez-
nek az ORO védjegy druival, és nagyon hasonléak az ORO SAIWA védjegy aruihoz.

A megjelolések hasonlosiga

Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint a megjelolések vizudlis, hangzésbeli és fogalmi
hasonléséga miatti dsszetéveszthetéség dltalinos megitélését a megjelslések dltal
keltett 6sszbenyomasra, killondsen a megjelolések megkiillonboztet6 és domindns
elemeire kell alapitani. Az 4tlagfogyaszté dltaldban egészében érzékeli a védjegyet, és
nem vizsgdlja részleteiben (ldsd az Els6foka Birésag T-292/01. sz., Phillips-
Van Heusen kontra OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS] tigyben
2003. oktdber 14-én hozott {téletének [EBHT 2003., II-4335. 0.] 47. pontjat, valamint
a T-117/02. sz., Grupo El Prado Cervera kontra OHIM — Héritiers Debuschewitz
[CHUFAFIT] tigyben 2004. julius 6-an hozott itéletének [EBHT 2004., II-2073. o.]
44. pontjit és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Jelen esetben a fellebbezési tandcs helyesen dllapitotta meg a megtdmadott hatdrozat
22. pontjdban, hogy az ORO védjegy 6nmagdban enyhe megkiilonboztet
képességgel rendelkezik. Amint arra a fellebbezési tandcs (a megtdmadott hatdrozat
20. és 21. pontjdban) ramutatott, az élelmiszertermékek ésszertien koriiltekinté
fogyasztéja az ,oro” szénak a kivilé mindség jelentést fogja tulajdonitani, mivel a sz6
a termék pozitiv tulajdonsigdra valé utaldst foglal magédban, a termék mindségét,
felhaszndldsat és kiemelkedd értékét sugallva. Olaszorszdgban ez a megjeldlés
nagyon enyhe megkiilonboztetd képességgel rendelkezik, mivel ez a sz6 elsésorban a
termékek szabvany (standard) sorozattdl elkiiloniild kiemelt sorozatdnak jelolésére
szolgdl, és a gyartok mindenféle élelmiszertermék esetében nagyon gyakran
hasznéljdk ezt a szét, amikor termékeik kivalé minéségét szeretnék hangsulyozni.
Szdmos olyan agazat létezik, amely az élelmiszer-agazathoz hasonléan a kereske-
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delmi nyelvezetben az ,oro” kifejezést haszndlja, kiilonésen a hitelkéartyak,
dohdnytermékek, higiéniai termékek, textilipari termékek vagy akdr a lemezkiadas
teriiletén. Egyébirant a felperes sem az OHIM, sem az Els6foku Birésag el6tti eljaras
sordn nem szolgaltatott semmiféle olyan jelleg(i bizonyitékot, amely igazolta volna,
hogy az ,,oro” megjelolés bennerejlé (6nmagdban vett) megkiilonboztetd képességgel
rendelkezik azokban az érintett orszdgokban, amelyekre a 435 773-as lajstromszamu
nemzetkozi védjegy oltalma kiterjed.

Ami a felperesnek az Olaszorszdgban valé haszndlat révén megszerzett meg-
kilonboztets képességre vonatkozé érvét illeti, az Elséfokd Birsag ugy véli, hogy a
fellebbezési tandcs (a megtdmadott hatdrozat 19. pontjaban) helyesen mondta ki,
hogy nem dllapithaté meg az ORO védjegy szdmottevd, a kozosségi védjegybeje-
lentést megel6z6 haszndlata, mivel az el6terjesztett dokumentumok nem teszik
lehetévé az ORO SAIWA védjegy olaszorszagi hasznéalatanak megallapitasat.

A fellebbezési tanics joggal nem vette figyelembe a felperes dltal a fellebbezési
tandcshoz benyujtott beadvinyhoz mellékelt iratokat, f6ként mivel azok a kozosségi
védjegybejelentést kovetben bekovetkezett tényekre vonatkoztak (a megtimadott
hatdrozat 18. pontja). Ezek a dokumentumok - kiilondsen a 2002. juniusi
kozvélemény-kutatds és a reklamértékesitési tdblizat — tobb évvel a kozosségi
védjegybejelentés id6pontja utdn keletkeztek, ennélfogva nem veheték figyelembe
annak bizonyitidsdndl, hogy a kordbbi védjegyek a kozosségi védjegybejelentés
idépontjaban j6 hirnevet élveztek (lasd e tekintetben az Elséfoku Birésag T-8/03. sz.,
El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci [EMILIO PUCCI] tigyben 2004. december 13-
an hozott itéletének [EBHT 2004., [1-4297. 0.] 71. és 72. pontjit).

A 2000 janudrjdban végzett kozvélemény-kutatds eredményei szintén nem
relevinsak. E tekintetben ki kell emelni, hogy ezt a kozvélemény-kutatdst harom
és fél évvel a kdzosségi védjegybejelentés utin végezték. Ezenkiviil — ahogyan arra a
megtimadott hatdrozat a 13. és a 14. pontban rdmutatott — e kutatds
végkovetkeztetéseinek nincs bizonyité ereje, hiszen az a kérdés, hogy ,Ha valamely
termék kivalé mindségét egyetlen szdval kellene meghatdroznia, melyik kifejezést
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haszndlnd?” a fogyasztét arra inditja, hogy olyan szokasos kifejezésekkel vélaszoljon,
mint a ,jé”, ,kitling”, ,felséges”, ,jobb”, és a kérdés nem teszi lehet6vé annak
elemzését, hogy az olyan metaforikus kifejezés, mint az ,,oro”, milyen jelentéssel bir a
fogyaszték képzetében.

Végiil, ami a felszdlaldsi osztily elé terjesztett tobbi dokumentumot illeti,
nevezetesen azt a statisztikai tiblazatot, amely az 1983 és 2000 kozotti rekldm
céljara forditott kiaddsokat, illetve a megvalésult rekldimkampdnyokat mutatja, a
fellebbezési tandcs helyesen jegyezte meg, hogy e dokumentumok nem teszik
lehet6vé annak elkiilonitését, hogy ezek koziil melyik kapcsolatos az ORO, és melyik
az ORO SAIWA védjegy hasznélatdval. Ahogyan a fellebbezési tandcs megéllapitotta:
a reklamra forditott kiaddsok dltaldnos jelleggel utalnak az ,ORO” sorozat
termékeire, és nem tesznek kiilonbséget az érintett védjegyek alapjan. A
reklimkampdnyokat illetéen a fellebbezési tandcs ugyancsak helyesen emelte ki,
hogy kizarélag a kekszek képezték hirdetés targyat, és hogy e reklamanyagokban az
»oro” kifejezést mindig szorosan a ,Saiwa” kifejezéssel egylitt hasznaltak.

A felperes nem vitatta ezen megdllapitdsokat, csupan jelezte, hogy az dltala az OHIM
elé terjesztett dokumentumok az ORO-sorozat Osszes termékére vonatkoznak,
kiilénbségtétel nélkiil. Igy a felperes nem szolgaltatott semmilyen érvet annak
bizonyitésdra, hogy a fellebbezési tandcs értékelési hibat vétett volna azzal, hogy
kiillonbséget kivant tenni az ORO és az ORO SAIWA védjegyek kozott a kordbbi
védjegyek hasznalatdnak igazoldsa tekintetében, illetve azt az édllitast, hogy az ORO
védjegy, elkiilonitetten figyelembe véve, a hasznalata révén megszerezte a meg-
kiillonboztetd képességet. Az Els6fokil Birdsdg e tekintetben kiemeli, hogy a felperes
nem haszndlhatja fel az ORO SAIWA védjegy haszndlatdra vonatkozé bizonyitéko-
kat annak igazoldsdra, hogy az ORO védjegy a haszndlat révén megszerezte a
megkiilonboztets képességet, mivel az ORO és az ORO SAIWA két kiillonbszé
védjegy.

Ebbél kovetkezGen a fellebbezési tandcs helyesen vonta le azt a kovetkeztetést, hogy
az ORO SAIWA védjegyen beliil a SAIWA a dominéns alkotéelem.
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Az ORO és az ORO SAIWA, illetve a SELEZIONE ORO Barilla védjegyek kozotti
vizudlis és hangzasbeli sszevetést illetGen az Els6fokt Birésag tugy véli, hogy az
titkoz6 védjegyek fogyaszték dltali észlelésekor jelentds vizudlis és hangzasbeli
eltérések tapasztalhatdk, és az ,oro” kifejezés puszta jelenléte nem kelt kozottiik
hasonléségot.

Ami a fogalmi szempontot illeti, az ,oro” koznévhez tapadé jelentés mdsodlagos,
majdhogynem elhanyagolhaté szerepet jatszik a fogyaszt6 felfogdsa szempontjabdl,
akik ezt a szt — ahogyan azt a fellebbezési tandcs a megtamadott hatdrozat
25. pontjdban megdallapitotta — nem kapcsoljak dssze egy meghatdrozott gyartéval.
Az utkoz6 védjegyek kozotti enyhe fogalmi hasonlésdg ezért nem olyan jellegd,
amely ellenstlyoznd a koztiik 1év6 vizudlis és hangzasbeli killonbségeket.

A fellebbezési tandcs helyesen dllapitotta meg a megtémadott hatdrozat 25. pontja-
ban azt, hogy az ,oro” szé a bejelentett védjegyen belill a ,selezione” kifejezés
tekintetében leird jellegli azédltal, hogy azt jelzi a fogyaszté szdmdra, hogy kivald
mindségli Barilla termékrél van szd. Mivel az ,oro” szé kozvetlenill a ,selezione”
széhoz kapcsolddik, az ,,oro” szénak nincs 6ndllé megkiilonbéztets szerepe, hanem
ugy kell érteni, mint a ,selezione” leiré kifejezéshez illesztett szét. Ebb6l kovetkezik,
hogy a bejelentett védjegyen belill a megjelolés megkiillonbozteté képessége a
»Barilla” szénak kdszonhetd.

Az el6z6ekben kifejtettekbsl adédéan az (itkozé védjegyek dltal keltett Ossz-
benyomés — figyelembe véve a megkiilonboztetd és a domindns elemeket — nem
kelthet olyan foka hasonlésdgot, amely elegendd ahhoz, hogy a fogyaszték
képzetében OsszetéveszthetGséget eredményezzen.

Végiil a felperesnek a védjegy alapvet$ funkcidjara vonatkozé érvei megalapozatla-
nok.
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Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint a védjegy alapvet$ funkcidja az, hogy a
fogyasztd vagy a végs6 felhaszndld szdmadra garantélja a védjeggyel megjeldlt dru vagy
szolgiltatds kereskedelmi szdrmazéasat oly médon, hogy lehet6vé teszi szimara, hogy
azt Osszetévesztés veszélye nélkill megkillonboztethesse a més eredet(i druktdl vagy
szolgaltatisoktél. A védjegynek az érintett arukat vagy szolgdltatdsokat meg-
hatdrozott vallalkozastél szdrmazékként kell megkiillonboztetnie (az Elséfoka
Birésag T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM - Hukla Germany
[MATRATZEN] tigyben 2002. oktéber 23-dn hozott itéletének [EBHT 2002.,
[1-4335. 0.] 58. pontja; lasd még analdgiaként a Birésig C-39/97. sz., Canon-iigyben
1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998., [-5507. o.] 28. pontjit, a
C-517/99. sz., Merz & Krell tigyben 2001. oktéber 4-én hozott itéletének
[EBHT 2001., [-6959. o.] 22. pontjit, valamint a C-104/01. sz. Libertel-iigyben
2003. majus 6-an hozott itéletének [EBHT 2003., [-3793. 0.] 62. pontjat).

A felperes dllitdsdval szemben a jelen jogvita sajdtossdgai — nevezetesen a terméket
jellemz$ ugyanazon megjeldlésnek az eléallité vallalkozds megnevezésével vald
egylittes hasznédlata — nem mddositjdk a szdban forgé védjegyek altal keltett
Osszbenyomadst, és nem is tévesztik meg a fogyasztékat a kérdéses termékeket
illeten. Ahogyan azt a fenti 41. pontban kifejtettiik: az ,oro” szé a bejelentett
védjegyen beliil leiré szerepet tolt be, mivel a ,selezione” széhoz kapcsolddik.
Ennélfogva az ,oro” szé a ,Saiwa”, illetve a ,Barilla” megnevezések mindsitd jelzdje,
amelyek el6dllité vallalkozdsokat jeldlnek, és amelyek kizdrjdk a fogyaszték
képzetében az GsszetéveszthetGséget.

Végezetill: egy meghatirozott termék azonositisa nem tartozik a védjegy alapvetd
funkcidi kozé, hanem az inkdbb azon védjegyek sajatossiga, amelyek mér eleve nagy
hirnévnek orvendenek, és amelyek esetében az adott termék a vasarlokézonség
képzetében egyszerlien megjeldlheté vagy azonosithaté a védjegyre valé hivatko-
zassal.

Az el6z8ekben kifejtettek egészére tekintettel azt kell megdllapitani, hogy az titkézé
védjegyek kozott nem 4ll fenn az Gsszetévesztés veszélye, ezért a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére alapitott jogalapot el kell utasitani.

Kovetkezésképpen a keresetet el kell utasitani.
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A koltségekrol
Az Els6fokd Birdsag eljarasi szabalyzata 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfoku

Birésig a pervesztes felet kitelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

A jelen tigyben a felperes pervesztes lett, és az OHIM valamint a beavatkozé kéri,
hogy a felperest kotelezzék a koltségek viselésére. A felperest tehdt kételezni kell
mind az OHIM, mind a beavatkozé koltségeinek viselésére.

A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (els6 tandcs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A keresetet elutasitja.

2) A felperest kitelezi a koltségek viselésére.

Cooke Garcia-Valdecasas Labucka

Kihirdetve Luxembourgban, a 2006. aprilis 5-i nyilvdnos iilésen.

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas

hivatalvezetd elnok
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