SAIWA PRZECIWKO OHIM — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANC]I (pierwsza izba)
z dnia 5 kwietnia 2006 r.”

W sprawie T-344./03

Saiwa SpA, z siedziba w Genui (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw
G. Seneg, P. Tarchini, J.P. Karsenty'ego i M. Karsenty-Ricard,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez M. Capostagno i O. Montalta,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

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

* Jezyk postepowania: wloski.
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Barilla Alimentare SpA, z siedzibg w Parmie (Wlochy), reprezentowana przez
adwokatéw A. Vanzettiego i S. Bergia,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
18 lipca 2003 r. (R 480/2002-4), wydana w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
miedzy spétkami Saiwa SpA a Barilla Alimentare SpA,

~ SAD PIERWSZE] INSTANCII
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skladzie: J.D. Cooke, prezes, R. Garcia-Valdecasas i I. Labucka, sedziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
22 listopada 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 17 czerwca 1996 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
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str. 1), z p6zn. zm., Barilla Alimentare SpA (zwana dalej ,interwenientem”) zlozyla
do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) wniosek o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawione ponizej
graficzne oznaczenie zawierajace element stowny ,SELEZIONE ORO Barilla”:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 30 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zmienionego i zrewidowanego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,makarony spozywcze, maka i produkty
zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze i slodycze; drozdze i proszki do pieczenia; sosy
(przyprawy)”.

W dniu 22 czerwca 1998 r. Saiwa SpA (zwana dalej ,skarzacy”) wniosta sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego wspélnotowego znaku towarowego. Sprzeciw dotyczyl
wszystkich towaréw wskazanych w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego.
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Na poparcie sprzeciwu skarzaca podniosta, ze w odniesieniu do zgloszonego znaku
towarowego i dwdéch wczedniejszych znakéw towarowych, ktérych jest ona
wlascicielem, istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad okreslone
w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Pierwszy z dwéch
wcezesniejszych znakéw towarowych sklada sie ze stfownego oznaczenia ORO i jest
we Wiloszech przedmiotem rejestracji nr 307 376, wywolujacej skutki od dnia
28 wrze$nia 1977 r., oraz rejestracji miedzynarodowej nr 435 773 z dnia 13 kwietnia
1978 r., rozciggajacej sie miedzy innymi na Austrie, Niemcy, Hiszpanie, Francje
i kraje Beneluksu. Rejestracje te zostaly dokonane dla nastepujacych towaréw
z klasy 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy, maka
i produkty zbozowe, chleb, ciastka, ciasta, wyroby cukiernicze, cukierki, slodycze,
lody spozywcze, miéd, syrop z melasy; drozdze, proszek do pieczenia; sél, musztarda;
pieprz, ocet, sosy, przyprawy, 16d do napojéw chlodzacych”. Drugi z tych znakéw
sklada sie ze slownego oznaczenia ORO SAIWA i jest we Wloszech przedmiotem
rejestracji nr 332 864, wywolujacej skutki od dnia 25 czerwca 1956 r., dla
nastepujacych towaréw z klasy 30: ,ciastka mleczne, biszkopty, chleb, wyroby
cukiernicze i stodycze”.

W dniu 28 marca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw ze wzgledu
na brak identycznosci rozpatrywanych oznaczen i towaréw. Wydzial Sprzeciwéw
przeprowadzil analize spornych znakéw towarowych rozpatrywanych jako calo$é
i uznal, ze wspdlna im cze$é ,,oro” nie ma wystarczajaco odrézniajacego charakteru
— ani samoistnego, ani uzyskanego w nastepstwie uzywania — aby mozna bylo
stwierdzi¢ podobienistwo tych znakéw towarowych.

W dniu 31 maja 2002 r. skarzaca wniosla od tej decyzji odwolanie, ktére zostalo
oddalone w dniu 18 lipca 2003 r. decyzja R 480/2002-4 (zwang dalej ,zaskarzong
decyzja”). Izba Odwolawcza stwierdzila brak jakiegokolwiek prawdopodobienstwa
wprowadzenia konsumenta w blad w odniesieniu do tych oznaczen. Uznala ona,
wbrew temu, co stwierdzil Wydzial Sprzeciwéw, ze towary sa w zasadzie identyczne.
Stwierdzita ona, Ze znakowi towarowemu ORO nie mozna przypisa¢ charakteru
odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania, poniewaz skarzgca nie
dowiodla uzywania tego znaku na duza skale przed dniem zgloszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego. Potwierdzila ona réwniez, ze znak towarowy ORO posiada
samoistnie malo odrézniajacy charakter oraz ze w przypadku znaku towarowego
ORO SAIWA elementem dominujgcym jest ,SAIWA”. Wywiodla ona z tego, ze
obecno$¢ stowa ,,oro” w spornych znakach towarowych nie wystarcza, aby stwierdzi¢
ich podobienstwo.
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Przebieg postepowania i Zadania stron

W dniu 2 paZdziernika 2003 r. skarzaca wniosta do sekretariatu Sadu niniejsza
skarge.

OHIM i interwenient zlozyli w sekretariacie Sadu odpowiedzi na skarge
odpowiednio w dniach 22 i 13 stycznia 2004 r.

W odpowiedzi na skarge z dnia 13 stycznia 2004 r. interwenient wnidsl do Sadu
o0 zawieszenie niniejszego postepowania do chwili wydania przez Tribunale ordinario
di Milano ostatecznego orzeczenia w przedmiocie waznoéci znakéw towarowych
ORO i ORO SAIWA. Po przedstawieniu uwag przez OHIM i skarzaca Sad (pierwsza
izba) nie uwzglednit tego wniosku.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu dnia 9 lutego 2004 r. skarzgca wniosla na
podstawie art. 135 § 2 regulaminu o zezwolenie na wniesienie repliki. W dniu
10 marca 2004 r. Sad (pierwsza izba) postanowitl odrzuci¢ ten wniosek.

Pismem, ktére wplynelo do sekretariatu Sadu w dniu 14 listopada 2005 r.,
interwenient przedstawil orzeczenie nr 14002/2004 Tribunale ordinario di Milano
z dnia 14 pazdziernika 2004 r., na mocy ktérego stwierdzono niewazno$¢ znakéw
towarowych ORO, na ktére skarzaca powoluje sie¢ w niniejszym sporze, tj. krajowej
rejestracji wloskiej nr 307 376 i rejestracji miedzynarodowej nr 435 773, wnoszac
o wlaczenie tego orzeczenia do akt postepowania. Sad (pierwsza izba) uwzglednit ten
wniosek, jak réwniez wniosek skarzgcej o wlgczenie do akt niniejszego postepowania
aktu apelacji od tego wyroku.
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Na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy Sad (pierwsza izba) postanowit
otworzy¢ faze ustna postepowania.

Strony zostaly wystuchane w przedmiocie zgdan i odpowiedzi na pytania Sadu
podczas rozprawy, ktéra odbyla sie w dniu 22 listopada 2005 r.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,

— nakazanie OHIM odrzucenia wniosku o rejestracje zlozonego przez interwe-
nienta,

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Argumenty stron

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, dotyczacego prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do podobnych znakéw towarowych.

Skarzaca podnosi, po pierwsze, ze w celu dokonania oceny, czy stowo ,,oro” uzyskato
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania go we Wloszech, OHIM niestusznie
dokonal rozréznienia pomiedzy znakiem towarowym ORO i znakiem towarowym
ORO SAIWA. W tym zakresie wskazuje ona, Ze jej kampanie reklamowe
i sprzedazowe odnoszg sie bez rozrézniania do wszystkich towaréw z gamy ORO,
jak to zreszta wynika z dokumentéw przedlozonych przez nig w postepowaniu przed
OHIM. Zwraca ona takze uwage na to, ze stowo ,,oro” pojawia sie w dwéch znakach
towarowych, pod ktérymi sprzedawane sa jej towary. Dodaje ona, ze w praktyce
przyjete jest, iz w przypadku pojedynczego oznaczenia odrézniajacego przedsie-
biorca pragnacy obja¢ je ochrong dokonuje nie tylko zwyklej rejestracji wybranego
stownego znaku towarowego, ale réwniez wnosi kilka wnioskéw o rejestracje tego
znaku w jego réznych postaciach — czarno-bialej, zapisanej zwyklymi literami lub
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przy wykorzystaniu szczegélnego rodzaju grafiki i przy uzyciu réznych koloréw —
lub kombinacji, na przyklad z dodaniem nazwy producenta. Skarzaca kwestionuje
réwniez znaczenie rozréznienia dokonanego miedzy przypadkiem uzywania znaku
towarowego skladajacego sie¢ z samego slowa ,oro”, ktéremu na opakowaniu
towarzyszy firma ,Saiwa”, a przypadkiem uzywania zlozonego znaku towarowego
ORO SAIWA, poniewaz w obu tych przypadkach slowo ,oro” jest uzywane na
opakowaniu wraz z nazwa producenta, a mianowicie Saiwa SpA.

Po drugie, skarzaca uwaza, ze stowo ,oro” posiada samoistny charakter odrézniajacy,
co przyznala Izba Odwotawcza, nawet jesli jej zdaniem jest on ograniczony. Skarzaca
powoluje si¢ na decyzje Wydzialu Sprzeciwéw nr 908/2000 z dnia 22 maja 2000 r.,
w ktérej uznat on, ze stowo ,oro”, zapisane stylizowanymi literami dla oznaczenia
kawy, posiada charakter odrézniajacy, mimo Zze moze ono sugerowaé okre§long
jako$é¢ towaréw. Odwoluje sie ona réwniez do innych przyktadéw orzecznictwa
dotyczacych oznaczen metaforycznych uzywanych w celu wskazania okreslonej
jakosci towaréw, ktére zostaly dopuszczone do rejestracji, takich jak ,ultraplus”,
wvitalité”, ,quick”, ,optimus”, ,golden” i ,maxima”.

Skarzaca dodaje, ze ze wzgledu na zasade wspdlzaleinosdci, zgodnie z ktéra
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad winno by¢ oceniane przy uwzglednieniu
réznorodnych istotnych czynnikéw, a w szczegélnosci stopnia podobiefistwa miedzy
towarami i stopnia zdolno$ci odrézniajacej oznaczen, ewentualny stabo odrézniajacy
charakter oznaczenia ,oro” jest kompensowany identycznoscia oznaczeni i towardw.

Po trzecie, skarzgca stwierdza, ze w ramach poréwnawczej analizy oznaczen
konieczne jest przeprowadzenie badania ich aspektu koncepcyjnego, tj. informacji
dostarczanej konsumentowi. W niniejszym przypadku konsument uzyskuje dwie
informacje: pierwsza, wynikajaca ze wspdlnego spornym znakom towarowym stowa
»oro”, wigze sie z towarem i jest identyczna w przypadku obu spornych znakéw,
podczas gdy druga, wynikajaca z nazw ,Saiwa” i ,Barilla”, jest odmienna, poniewaz
odnosi sie do wskazania producenta. Konsument zostanie skloniony do uznania, ze
towary te sg w zasadzie identyczne, mimo ze pochodza z réznych zrédel
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produkcyjnych, ktére moga by¢ powiazane licencja, dokonywaé wymiany know-how
lub bardziej ogdlnie moga ze soba wspétpracowac.

Skarzaca wskazuje, ze szczegblna okoliczno$¢ sporu wynika z faktu, iz sporne znaki
towarowe zawieraja nazwe producenta, co zmniejsza prawdopodobieristwo wpro-
wadzenia w blad w zakresie pochodzenia towaréw. Niemniej jednak stwierdza ona,
ze podstawowa funkcja znaku towarowego nie moze by¢é wylacznie wskazanie
pochodzenia towaréw. Tak waska interpretacja prowadzilaby bowiem do wylaczenia
wszelkiego prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, réwniez w sytuacji powie-
lenia znaku towarowego, w przypadku umieszczenia na opakowaniu, etykiecie lub
samym towarze elementéw pozwalajacych wykluczy¢ przypisanie towaru temu
samemu producentowi.

Zdaniem skarzacej brak jakiegokolwiek prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
w zakresie pochodzenia towaru nie wyklucza automatycznie prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w btad w odniesieniu do towaréw oraz ich wlasciwosci handlowych
i jakosci ani tez prawdopodobienstwa ich skojarzenia. Wykluczenie tego prawdo-
podobieistwa stanowi réwniez cze$¢ funkcji pelnionych przez znak towarowy.
Powolujgc sie na przedstawiong w dniu 13 czerwca 2002 r. opinie rzecznika
generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club,
w ktérej Trybunal wydal wyrok w dniu 12 listopada 2002 r., Rec. str. 1-10273,
[-10275, stwierdza ona, ze funkcja znaku towarowego jest réwniez identyfikowanie
specyficznego towaru wraz z jego wlasciwos$ciami handlowymi i jakoscia. Ta ostatnia
funkcja ma charakter rozstrzygajacy w niniejszym sporze, ktérego przedmiotem jest
uzywanie takiego samego szczegdlnego oznaczenia charakteryzujacego towary
w powigzaniu z nazwg producenta. Skarzaca uwaza, ze obecno$¢ nazwy producenta
nie wyklucza prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad zainteresowanego kregu
odbiorcéw w odniesieniu do towaréw.

OHIM i interwenient kwestionuja zasadno$¢ niniejszej skargi. W braku podobien-
stwa OHIM i interwenient uwazaja, ze nie ma jakiegokolwiek prawdopodobieistwa
wprowadzenia w btad w odniesieniu do spornych znakéw towarowych, poniewaz
jeden z dwd6ch warunkéw przewidzianych przez art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 nie zostal spelniony.
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Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzania nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towarédw lub uslug, istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezedniejszy znak towarowy jest chroniony.

W my$l utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieistwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych
gospodarczo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad podlega
calo$ciowej ocenie, zaleznie od sposobu postrzegania rozpatrywanych oznaczen oraz
towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem wszystkich
czynnikéw istotnych w danym przypadku, a w szczegélnosci wspélzaleznosci miedzy
podobienistwem oznaczen a podobiefistwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821,
pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

W przedmiocie docelowego kregu odbiorcéw

Rozpatrywane towary sa $rodkami spozywczymi powszechnego i codziennego
uzytku. W zwiazku z tym w pkt 23 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie
uznala, ze docelowymi odbiorcami sg wszyscy odbiorcy, tj. przecietni konsumenci.
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W przedmiocie podobiefistwa towaréw

Skarzaca nie zakwestionowala stwierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym
omawiane towary sg w zasadzie identyczne (pkt 11 i 24 zaskarzonej decyzji).
W istocie objete zgloszeniem towary z klasy 30, odpowiadajace opisowi ,maka
i produkty zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze i stodycze”, sg identyczne z towarami
oznaczonymi znakiem towarowym ORO i bardzo podobne do towaréw oznaczo-
nych znakiem towarowym ORO SAIWA.

W przedmiocie podobieristwa oznaczen

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w zakresie podobiefistwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego omawianych znakéw winna opieraé sie na wywieranym przez nie
calo$ciowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odréznia-
jacych i dominujacych. Przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako
calo$¢ i nie zaglebia si¢ w analize jego poszczegdlnych detali [zob. 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. [1-4335, pkt 47,
oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko
OHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. [I-2073, pkt 44 oraz
wskazane w nim orzecznictwo].

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stusznie uznata w pkt 22 zaskarzonej decyzji,
ze znak towarowy ORO posiada sam w sobie charakter malo odrézniajacy. Jak
wskazala bowiem Izba Odwotawcza (pkt 20 i 21 zaskarzonej decyzji), dostatecznie
uwazny konsument $rodkéw spozywczych przypisze stowu ,oro” znaczenie wyzszej
jakosci, poniewaz slowo to stanowi aluzje do pozytywnych cech towaru, sugerujac
jego wysoka jakos¢, uzytecznoséé i nadrzedna warto$é. We Wloszech oznaczenie to
ma charakter bardzo stabo odrézniajacy, poniewaz stowo to stuzy gléwnie do
definiowania rozszerzonej gamy towaréw, ktérej przeciwstawieniem jest standar-
dowa gama towardw, i stanowi termin bardzo czesto uzywany przez producentéw
wszystkich rodzajéw towaréw w celu zachwalenia wysokiej jakosci ich towardw.
Istnieje wielka réznorodno$¢ sektoréw, w ktérych, tak jak w przypadku sektora
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zywnoéciowego, uzywa sie stowa ,oro” w jezyku handlowym, w szczegdlnosci
w sektorach kart kredytowych, tytoniowym, $rodkéw higieny, wyrobéw tekstylnych
czy tez w branzy dyskograficznej. Ponadto zar6wno w postepowaniu przed
instancjami OHIM, jak i przed Sadem, skarzaca nie przedlozyla jakiegokolwiek
dowodu pozwalajacego na ustalenie samoistnej zdolnosci odrézniajacej oznaczenia
»oro” w krajach, do ktdrych odnosi sie migdzynarodowa rejestracja nr 435 773.

W odniesieniu do argumentu skarzacej dotyczacego charakteru odrézniajacego,
uzyskanego w nastepstwie uzywania znaku we Wloszech, Sad stwierdza, ze Izba
Odwolawcza slusznie uznala w pkt 19 zaskarzonej decyzji, ze nie mozna ustali¢
uzywania znaku towarowego ORO na duza skale przed data zgloszenia wspdlno-
towego znaku towarowego, poniewaz przedstawione dokumenty umozliwiaja
stwierdzenie uzywania we Wloszech jedynie znaku towarowego ORO SAIWA.

Sad stwierdza, ze Izba Odwolawcza slusznie pominela dowody zalaczone przez
skarzgca do pisma procesowego w postepowaniu przed nig w szczegdlnosci dlatego,
ze opisywaly one stan faktyczny po dacie zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego (pkt 18 zaskarzonej decyzji). W istocie dokumenty te, a zwlaszcza
sondaz opinii publicznej przeprowadzony w czerwcu 2002 r. i tabela sprzedazy
reklamowej, pochodza z okresu kilku lat po dacie zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego i w konsekwencji nie moga zosta¢ uwzglednione przy dowodzeniu
renomy wczesniejszych znakéw towarowych w chwili zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz.
str, [1-4297, pkt 71 i 72].

Réwniez wyniki sondazu opinii publicznej przeprowadzonego w styczniu 2000 r.
pozbawione sg znaczenia. W tym zakresie nalezy wskazaé, ze sondaz ten zostal
przeprowadzony w trzy i pol roku po dacie zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego. Ponadto, jak wskazano w pkt 13 i 14 zaskarzonej decyzji, rezultaty tego
sondazu nie maja mocy dowodowej, poniewaz pytanie: ,Jesli mieliby Panstwo
zdefiniowa¢ wysoka jakos$¢ towaru, jakiego wyrazenia (jednym stowem) by Panstwo
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uzyli?” skfania konsumenta do udzielenia odpowiedzi przy uzyciu wyrazen jezyka
potocznego takich jak ,dobry”, ,wspanialy”, ,pyszny’, ,lepszy” i nie pozwala na
przeprowadzenie analizy znaczenia, ktére méglby odczyta¢ konsument w przypadku
metaforycznej wskazéwki takiej jak ,oro” [zloto].

Wreszcie jesli chodzi o inne dokumenty przedlozone Wydzialowi Sprzeciwdw,
a mianowicie tabele ze statystykami ukazujaca naklady reklamowe poczynione
w okresie od 1983 do 2000 r. i przeprowadzone kampanie reklamowe, Izba
Odwolawcza prawidlowo zauwazyla, ze nie pozwalaja one na rozréznienie, w jakiej
czesci uzywanie dotyczylo znaku towarowego ORO, a w jakiej wykorzystania znaku
towarowego ORO SAIWA. Jak stwierdzita Izba Odwotawcza, naklady reklamowe
odnosily sie ogdlnie do towaréw z ,linii” ORO, bez dokonania rozréznienia na
poszczegdlne znaki towarowe. Réwnie slusznie w zakresie kampanii reklamowych
Izba Odwolawcza wskazala, Ze jedynymi towarami, ktére byly przedmiotem reklamy,
sq biszkopty oraz ze w reklamach tych slowo ,,oro” zawsze bylo uzywane w §cistym
zwiazku z wyrazem ,Saiwa”.

Skarzaca nie zakwestionowala tych stwierdzen, a jedynie ograniczyla sie do
wskazania, ze przedstawione przez nig w postepowaniu przed OHIM dokumenty
dotyczyly lacznie wszystkich towaréw z ,gamy” ORO. Czynigc tak, skarzaca nie
przedstawila jakiegokolwiek argumentu, aby wykaza¢, ze Izba Odwolawcza popelnita
blad w ocenie, domagajac sie dokonania rozréznienia miedzy znakami towarowymi
ORO i ORO SAIWA w zakresie dowodéw uzywania tych wczeséniejszych znakéw
towarowych i twierdzenia, Ze znak towarowy ORO rozpatrywany oddzielnie uzyskal
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania. Sad wskazuje w tym wzgledzie, ze
skarzgca nie moze wykorzystywa¢ dowodéw dotyczacych uzywania znaku towaro-
wego ORO SAIWA w celu wykazania, ze znak ORO uzyskal charakter odrézniajacy
W nastepstwie uzywania, poniewaz znaki towarowe ORO i ORO SAIWA sg
odrebnymi znakami.

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, iz w znaku towarowym
ORO SAIWA elementem dominujacym jest SAIWA.
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W zakresie poréwnania wizualnego i fonetycznego znakéw towarowych ORO i ORO
SAIWA, z jednej strony, i SELEZIONE ORO Barilla, z drugiej strony, Sad stwierdza,
ze istnieja pomiedzy nimi istotne rdéznice wizualne i fonetyczne w sposobie
postrzegania ich przez konsumenta oraz ze sama obecno$¢ slowa ,oro” nie
powoduje, ze sa one podobne.

Przypisywane wspélnemu im stowu ,oro” znaczenie odgrywa pod wzgledem
koncepcyjnym drugorzedna role, a nawet moze zosta¢ pominiete w sposobie
postrzegania ich przez konsumenta, ktéry nie ma w zwyczaju kojarzenia tego stowa
z okreslonym producentem, jak to réwniez stwierdzila Izba Odwolawcza w pkt 25
zaskarzonej decyzji. Maly stopiefi podobienistwa koncepcyjnego spornych znakéw
towarowych nie moze zatem réwnowazy¢ wystepujacych miedzy nimi réznic
wizualnych i fonetycznych.

Wreszcie Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila w pkt 25 zaskarzonej decyzji, ze
stowo ,oro” odgrywa w zgloszonym znaku towarowym w stosunku do pojecia
sselezione” role opisowa w celu wskazania konsumentowi, ze chodzi tutaj
o najlepszy z gamy towaréw Barilla. W istocie umieszczone w bezposrednim
sasiedztwie stowa ,selezione” stowo ,0oro” nie pelni samodzielnie funkcji odréznia-
jacej, a jedynie winno by¢ rozumiane jako dolaczone do opisowego pojecia
»selezione”. Wynika z tego, ze w przypadku zgloszonego znaku towarowego
charakter odrézniajacy nadaje oznaczeniu wyraz ,Barilla”.

Z powyzszego wynika, ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez sporne znaki, przy
uwzglednieniu ich elementéw odrézniajgcych i dominujacych, nie moze prowadzi¢
do stwierdzenia ich podobiefistwa wystarczajacego do stworzenia prawdopodobien-
stwa wprowadzenia konsumenta w biad.

Wreszcie argumenty skarzacej dotyczace podstawowej funkcji znaku towarowego sa
pozbawione podstaw.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawowg funkcja znaku towarowego jest
zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu uzytkownikowi mozliwosci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych tym znakiem, pozwalajac
mu — bez ryzyka wprowadzenia w blad — na ich odréznienie od towaréw i ustug
pochodzacych z innych Zrédel (ww. wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), pkt 58, zob. réwniez analogicznie wyroki Trybunalu z dnia
29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 28, z dnia
4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. [-6959, pkt 22,
oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 62).

Wbrew temu, co utrzymuje skarzgca, szczegdlne okolicznosci niniejszego sporu,
a mianowicie uzywanie tego samego oznaczenia charakteryzujacego towar
z jednoczesnym umieszczeniem w nim nazwy producenta, nie moze zmieniaé
calo$ciowego wrazenia wywieranego przez omawiane znaki towarowe ani tez
prowadzi¢ do wprowadzenia konsumenta w blad co do rozpatrywanych towaréw.
W istocie, jak to zostalo wskazane w pkt 41 powyzej, slowo ,oro” pelni
w zgloszonym znaku towarowym funkcje opisowa dla terminu ,selezione”.
W konsekwencji nalezy je uzna¢ za okreslenie nazw ,Saiwa” lub ,Barilla”, ktére
z uwagi na to, Ze oznaczaja producenta, wylaczaja wszelkie prawdopodobienistwo
wprowadzenia konsumenta w blad.

Wreszcie okreélenie specyficznego towaru nie stanowi podstawowej funkcji znaku
towarowego, a jest raczej cecha wlasciwg znakom towarowym, ktére ciesza sie juz
duzg renomg i w przypadku ktérych odbiorcy moga okresla¢ lub identyfikowaé dany
towar przez zwykle odniesienie sie do znaku towarowego.

W $wietle calosci powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢ brak prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych znakéw i co za tym idzie,
oddali¢ zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji skarge nalezy oddali¢.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sgdu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

W niniejszym przypadku skarzaca przegrala sprawe, natomiast OHIM i interwenient
wnieéli o obcigzenie skarzacej kosztami postepowania. Nalezy zatem obcigzy¢
skarzacg kosztami poniesionymi zaréwno przez OHIM, jak i przez interwenienta.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Cooke Garcia-Valdecasas Labucka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas
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