SAIWA / IHMI — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Primeira Seccio)
5 de Abril de 2006 *

No processo T-344/03,

Saiwa SpA, com sede em Génova (Itdlia), representada por G. Sena, P. Tarchini,
J.-P. Karsenty e M. Karsenty-Ricard, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizac¢ido do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por M. Capostagno e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte na Camara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de
Primeira Instancia,

* Lingua do processo: italiano.
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Barilla Alimentare SpA, com sede em Parma (Italia), representada por A. Vanzetti
e S. Bergia, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisdo da Quarta Cémara de
Recurso do THMI de 18 de Julho de 2003 (R 480/2002-4), relativa a um processo de
oposicdo entre as sociedades Saiwa SpA e Barilla Alimentare SpA,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Seccéo),

composto por: J. D. Cooke, presidente, R. Garcia-Valdecasas e I. Labucka, juizes,

secretdrio: B. Pastor, secretdria adjunta,

vistos os autos e apos a audiéncia de 22 de Novembro de 2005,

profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 17 de Junho de 1996, a Barilla Alimentare SpA (a seguir «interveniente»)
apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
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Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), na versio

alterada, um pedido de registo de marca comunitdria no Instituto de Harmonizagéo
do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo que contém o elemento
nominativo «SELEZIONE ORO Barilla», a seguir reproduzido:

@

O registo foi pedido para produtos da classe 30 na acepgdo do Acordo de Nice
relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de
marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem a seguinte
descricdo: «Massas alimentares, farinha e produtos a base de cereais, pdo, pastelaria
e confeitaria; levedura e fermento em pé; molhos (condimentos)».

Em 22 de Junho de 1998, a Saiwa SpA (a seguir «recorrente») deduziu oposi¢do ao
registo da marca comunitdria requerida. A oposi¢do abrangia todos os produtos
designados no pedido de marca comunitaria.
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O fundamento da oposi¢éo é o risco de confusdo previsto no artigo 8.°, n.” 1, alineas
a) e b), e 5, do Regulamento n.° 40/94 entre a marca requerida e duas marcas
anteriores de que a recorrente é titular. A primeira é constituida pelo sinal
nominativo ORO, objecto de registo na Itdlia sob o n.° 307 376, com efeitos a partir
de 28 de Setembro de 1977, e do registo internacional n.° 435 773, de 13 de Abril
de 1978, estendido, designadamente, a Austria, 3 Alemanha, 3 Espanha, & Franca e
ao Benelux, para os seguintes produtos da classe 30: «Café, ch4, cacau, agticar, arroz,
tapioca, sagu, sucedineos de café, farinha e produtos a base de cereais, pdo,
biscoitos, tartes, pastelaria, bombons, confeitaria, gelados comestiveis, mel, xarope
de melago; levedura, fermento em pé; sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos,
especiarias, gelo». A segunda é constituida pelo sinal nominativo ORO SAIWA,
objecto de registo na Itdlia sob o n.° 332 864, com efeitos a partir de 25 de Junho
de 1956, para os seguintes produtos da classe 30: «Bolachas de leite, biscoitos, pdo,
pastelaria e confeitaria».

Em 28 de Margo de 2002, a Divisdo de Oposicio do IHMI indeferiu a oposicéo,
devido a inexisténcia de identidade dos sinais e dos produtos em causa. A Divisdo de
Oposigdo analisou as marcas em conflito no seu conjunto e considerou que a
componente comum «oro» nio tinha um cardcter distintivo suficiente — nem
intrinseco nem adquirido pelo uso — para que se pudesse concluir por uma
semelhanca entre essas marcas.

Em 31 de Maio de 2002, a recorrente interpds recurso dessa decisio, ao qual foi
negado provimento em 18 de Julho de 2003 pela decisio R 480/2002-4 (a seguir
«deciso recorrida»). A Camara de Recurso considerou que néo havia nenhum risco
de confusio entre os sinais para o consumidor. Observou, contrariamente a Divisido
de Oposicdo, que havia uma identidade substancial entre os produtos. Considerou
que néo podia ser reconhecido um cardcter distintivo acrescido & marca ORO, uma
vez que a recorrente ndo tinha provado que essa marca tinha sido objecto de uma
utilizacdo significativa antes da apresentacio do pedido de registo de marca
comunitdria. Confirmou igualmente que a marca ORO possuia intrinsecamente um
cardcter pouco distintivo e que, no caso da marca ORO SAIWA, o elemento
dominante era «SATWA». Dai concluiu que a presenga do termo «oro» nas marcas
em conflito néo era suficiente para estabelecer uma semelhanga entre elas.
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Tramitacdo do processo e pedidos das partes

Por peticio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 2 de
Outubro de 2003, a recorrente interpds o presente recurso.

O IHMI e a interveniente apresentaram os seus articulados na Secretaria do
Tribunal de Primeira Instincia, respectivamente, em 22 e 13 de Janeiro de 2004.

No seu articulado de 13 de Janeiro de 2004, a interveniente requereu ao Tribunal de
Primeira Instincia que suspendesse o presente processo enquanto ndo fosse
proferida uma decisio definitiva pelo Tribunale ordinario di Milano sobre a validade
das marcas ORO e ORO SAIWA. Depois de o IHMI e a recorrente terem
apresentado as suas observacdes, o Tribunal de Primeira Instincia (Primeira Secgdo)
indeferiu esse pedido.

Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
9 de Fevereiro de 2004, a recorrente, nos termos do artigo 135.°, n.° 2, do
Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instancia, pediu autorizagio para
apresentar réplica. Em 10 de Margo de 2004, o Tribunal de Primeira Instancia
(Primeira Sec¢do) decidiu indeferir esse pedido.

Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
14 de Novembro de 2005, a interveniente comunicou que foi proferida a decisdo
n.° 14002/2004 do Tribunale ordinario di Milano de 14 de Outubro de 2004, que
declarou a nulidade das marcas ORO que a recorrente invoca no presente processo,
concretamente, o registo nacional italiano n.° 307 376 e o registo internacional
n.° 435 773, pedindo que essa decisdo seja junta aos autos. O Tribunal de Primeira
Instancia (Primeira Secgdo) deferiu esse pedido, bem como o pedido da recorrente
de que fosse junto ao presente processo o recurso que foi interposto dessa deciséo.
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Com base no relatério do juiz-relator, o Tribunal de Primeira Instidncia (Primeira
Seccdo) decidiu dar inicio a fase oral.

As partes apresentaram as suas alegagdes e responderam as perguntas do Tribunal
de Primeira InstAncia na audiéncia de 22 de Novembro de 2005.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo recorrida;

— indeferir o pedido de registo da interveniente;

— condenar a interveniente nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

Argumentos das partes

No seu recurso, a recorrente invoca um tnico fundamento de anulacio, relativo a
violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, que respeita ao risco
de confusdo entre marcas semelhantes.

A recorrente alega, em primeiro lugar, que o IHMI decidiu mal ao distinguir entre a
marca ORO e a marca ORO SAIW A para apreciar se o termo «oro» tinha adquirido
caracter distintivo devido ao uso que dele tinha sido feito na Itilia. A este respeito,
refere que as suas campanhas publicitdrias e as suas vendas, como resulta dos
documentos que apresentou ao IHMI, visam indistintamente a totalidade dos
produtos da gama ORO. Observa igualmente que as duas marcas sob as quais os
seus produtos sdo comercializados contém o termo «oro». Acrescenta que, na
prética, no caso de um sinal distintivo inico, é habitual que o operador que pretende
protegé-lo proceda ndo s6 ao simples registo da marca nominativa escolhida mas
também a vérios pedidos de registo dessa mesma marca nas suas diferentes
representagdes — a preto e branco e em caracteres normais ou com uma grafia
especial e a utilizagdo de diferentes cores — ou combinagdes — por exemplo, sendo
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acrescentada a denomina¢io do produtor. A recorrente contesta igualmente a
pertinéncia da distin¢do entre o caso da utilizacdo da marca constituida apenas pelo
termo «oro», acompanhada, na embalagem, da denominacéo social «Saiwa», e o
caso da utilizacdo da marca complexa ORO SAIWA, uma vez que, em ambos os
casos, o termo «oro» é utilizado na embalagem com o nome do fabricante, ou seja,
Saiwa SpA.

Em segundo lugar, a recorrente considera que o termo «oro» tem um caracter
distintivo intrinseco, o que foi admitido pela Cimara de Recurso, apesar de, segundo
esta ultima, esse cardcter ser diminuto. A recorrente invoca a decisdo n.°© 908/2000
da Divisdo de Oposicio de 22 de Maio de 2000, em que esta reconheceu que a
palavra «oro», escrita em caracteres estilizados para designar café, tinha caracter
distintivo, apesar de poder sugerir uma determinada qualidade dos produtos. Cita
igualmente outros exemplos jurisprudenciais de sinais metaféricos utilizados para
exprimir uma certa qualidade dos produtos cujo registo foi efectuado, como
«ultraplus», «vitalité», «quick», «optimus», «golden» e «maximan.

A recorrente acrescenta que, devido ao principio da interdependéncia, segundo o
qual o risco de confusio deve ser avaliado levando em conta os diversos factores
pertinentes e, em particular, o grau de semelhanca entre os bens e o grau de
capacidade distintiva dos sinais, uma eventual menor intensidade do caracter
distintivo do sinal «oro» é compensado pela identidade dos sinais e dos produtos.

Em terceiro lugar, a recorrente considera que é necessdrio proceder, na andlise
comparativa dos sinais, a um exame do seu aspecto conceptual, ou seja, da
mensagem que ¢ transmitida ao consumidor. No caso em apreco, sdo-lhe
transmitidas duas mensagens: a primeira, resultante da palavra comum as marcas
em conflito, ou seja, «oro», estd ligada ao produto e é idéntica nas duas marcas em
conflito, enquanto a segunda, determinada pelas denominagdes «Saiwa» e «Barilla»,
é diferente, pois respeita a indicagdo da empresa produtora. O consumidor é levado
a considerar que os produtos sio substancialmente idénticos, apesar de serem
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provenientes de fontes de producdo diferentes, eventualmente ligadas por contratos
de concessdo, de troca de know-how, ou, de um modo mais geral, de colaboragio.

A recorrente refere que a particularidade do litigio é constituida pelo facto de as
marcas em conflito mencionarem o nome da empresa produtora de modo a reduzir
o risco de confusdo acerca da origem dos produtos. Considera, porém, que a fun¢do
essencial da marca néo pode ser exclusivamente a indicagdo da origem dos produtos.
Uma interpretacio tdo rigorosa teria por efeito excluir qualquer risco de confusio,
mesmo em caso de reprodug¢do de uma marca, uma vez que seriam mencionados, na
embalagem, na etiqueta ou no préprio produto, os elementos que permitiriam
excluir que o produto provém da mesma fonte de producio.

Segundo a recorrente, a inexisténcia de qualquer risco de confusio entre as fontes de
origem ndo exclui automaticamente qualquer risco de confusio ou de associacdo
entre os produtos e entre as respectivas caracteristicas comerciais e qualitativas. Ora,
a exclusdo desse risco também faz parte das fungdes ligadas & marca. Baseando-se
nas conclusdes do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas, em 13 de
Junho de 2002, no processo em que foi proferido o acérddo do Tribunal de Justiga de
12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., pp. 1-10273,
[-10275), considera que a marca também tem por funcio a identificacio de um
produto especifico com as suas caracteristicas comercias e qualitativas. Esta dltima
funcio é determinante no caso em aprego, cujo objecto é a utilizagdo de um mesmo
sinal especial que caracteriza o produto em associagdo com a denominacio da
empresa produtora. A recorrente considera que a presenca da denomina¢io das
empresas produtoras ndo impede o risco de confusdo para o piblico em causa no
que diz respeito aos produtos.

O IHMI e a interveniente contestam a procedéncia do presente recurso. Na
inexisténcia de semelhanga, o IHMI e a interveniente consideram que nio ha
nenhum risco de confusdo entre as marcas em conflito, uma vez que um dos dois
requisitos previstos no artigo 8, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 ndo se
encontra preenchido.
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Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instdncia

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94, apds oposicio
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado
quando, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca anterior e devido a
identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos designados pelas duas marcas,
exista risco de confusdo no espirito do pablico do territério onde a marca anterior
estd protegida.

Segundo jurisprudéncia assente, constitui risco de confusio o risco de que o ptblico
possa crer que os produtos ou servicos em causa provém da mesma empresa ou,
eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

De acordo com essa mesma jurisprudéncia, o risco de confusio deve ser apreciado
globalmente, segundo a percepgéo que o publico pertinente tem dos sinais e dos
produtos ou servigos em causa, e tendo em conta todos os factores pertinentes do
caso, designadamente a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a dos
produtos ou servicos designados [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de
9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. 1I-2821, n.”® 31 a 33, e jurisprudéncia ai
referida].

Quanto ao publico-alvo

Os produtos em causa sdo produtos alimentares de consumo corrente e quotidiano.
Por conseguinte, a Camara de Recuso concluiu correctamente, no n.° 23 da decisdo
recorrida, que o publico-alvo era constituido pelo grande publico, isto é, o
consumidor médio.
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Quanto a semelhancga entre os produtos

A recorrente ndo contestou a afirmacgdo da Camara de Recurso de que existe uma
identidade substancial entre os produtos (decisdo recorrida, n.°* 11 e 24). Com
efeito, os produtos da classe 30 em causa no pedido de marca e correspondentes a
descricio «Farinha e produtos & base de cereais, pdo, pastelaria e confeitaria» sdo
idénticos aos da marca ORO e muito semelhantes aos da marca ORO SATWA.

Quanto a semelhancga entre os sinais

De acordo com jurisprudéncia assente, a apreciagio global do risco de confusio
deve, no que respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas em
causa, basear-se na impressdo de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em
particular, aos seus elementos distintivos e dominantes. O consumidor médio
apreende normalmente uma marca como um todo e néo procede a uma andlise das
suas diferentes particularidades [v. acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de
14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. [I-4335, n.° 47, e de 6 de Julho de 2004,
Grupo El Prado Cervera/THMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02,
Colect., p. I1-2073, n.° 44, e jurisprudéncia ai referida].

No caso em apreco, a Camara de Recurso considerou acertadamente, no n.° 22 da
decisio recorrida, que a marca ORO possuia em si mesma um caricter pouco
distintivo. Com efeito, como referiu a Camara de Recurso (n.”® 20 e 21 da decisdo
recorrida), o consumidor de produtos alimentares razoavelmente avisado atribuird a
palavra «oro» o significado de qualidade superior, uma vez que envolve uma alusio
as caracteristicas positivas de um produto sugerindo a sua qualidade, a sua utilidade
e o seu valor superior. Em Itdlia, esse sinal tem um caracter distintivo muito fraco,
uma vez que serve principalmente para definir uma gama elevada de produtos que
se distingue de uma gama-padrdo e é um termo muito frequentemente utilizado por
fabricantes de todo o tipo de produtos alimentares para enaltecer a alta qualidade
dos seus produtos. H4 uma grande variedade de sectores que, como o sector
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alimentar, utilizam, na linguagem comercial, o termo «oro», designadamente o dos
cartoes de crédito, do tabaco, dos produtos de higiene, dos produtos téxteis, ou
ainda o dominio discografico. Por outro lado, tanto perante as instancias do IHMI
como perante o Tribunal de Primeira Instincia, a recorrente ndo carreou nenhum
elemento susceptivel de demonstrar a forga distintiva intrinseca do sinal «oro» nos
paises onde vigora o registo internacional n.° 435 773.

Quanto ao argumento da recorrente relativo a existéncia de um caréacter distintivo
potenciado pela respectiva utilizagdo na Itlia, o Tribunal de Primeira Instancia
considera que a Camara de Recurso considerou correctamente (decisdo recorrida,
n.° 19) que ndo se verificava qualquer utilizagéo significativa da marca ORO antes da
apresentacdo a registo da marca comunitdria, ndo sendo os documentos
apresentados susceptiveis de provar a utilizacdo da marca ORO SAIWA na Itdlia.

No que diz respeito aos elementos que a recorrente juntou ao seu articulado na
Cémara de Recurso, foi correctamente que esta ndo as levou em consideragdo
devido, designadamente, ao facto de esses elementos descreverem factos ocorridos
posteriormente a apresentacio do pedido de registo de marca comunitéria (decisdo
recorrida, n.° 18). Com efeito, esses documentos, nomeadamente a sondagem de
opinido do més de Junho de 2002 e o grafico das vendas publicitarias, sdo posteriores
em virios anos a data de apresentacdo do pedido de marca comunitdria e, por
conseguinte, ndo podem ser levados em consideracio para demonstrar o prestigio de
marcas anteriores no momento da apresentacido do pedido de marca comunitdria
[v., neste sentido, ac6rddo do Tribunal de Primeira Instincia de 13 de Dezembro
de 2004, El Corte Inglés/IHMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Colect.,
p. 11-4297, n.% 71 e 72].

Quanto aos resultados da sondagem de opinido realizada em Janeiro de 2000,
também ndo tém qualquer pertinéncia. A este respeito, hi que observar que essa
sondagem foi realizada trés anos e meio depois da apresentacdo do pedido de marca
comunitaria. Além disso, como se refere na decisdo recorrida nos n.°® 13 e 14, as
conclusdes dessa sondagem ndo tém valor probatdrio, uma vez que a pergunta «Se
tivesse que definir a qualidade superior de um produto, que expressdo, numa tnica
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palavra utilizaria?» induz o consumidor a responder utilizando expressdes correntes
como «bom», «excelente», «delicioso», «melhor», mas ndo permite efectuar a
andlise do significado que pode ter para o consumidor o uso de uma expressdo
metaférica como «oro».

Por ultimo, quanto aos outros documentos apresentados na Divisdo de Oposicio,
concretamente, o gréafico estatistico que ilustra os investimentos publicitrios
realizados entre 1983 e 2000 e as campanhas publicitdrias efectuadas, a Camara de
Recurso observou correctamente que os mesmos ndo permitem distinguir qual é a
parte da utilizagdo respeitante & marca ORO e qual a ligada a utilizagdo da marca
ORO SAIWA. Como referiu, os investimentos publicitirios referem-se, de um modo
geral, aos produtos da «linha» ORO, sem fazer uma distingdo consoante a marca em
causa. Também foi correctamente que a Camara de Recurso observou que,
relativamente as campanhas publicitérias, os tnicos produtos objecto de publicidade
eram os biscoitos e que, nesses andncios publicitérios, o termo «oro» era sempre
utilizado em estreita associagdo com o termo «Saiwa».

Ora, a recorrente ndo contestou essas consideragdes, limitando-se a referir que os
documentos que tinha apresentado no IHMI respeitavam indistintamente a todos os
produtos da «gama» ORO. Assim, a recorrente nio apresentou nenhum argumento
susceptivel de demonstrar que a Cimara de Recurso cometeu um erro de apreciacio
ao exigir uma distingdo entre as marcas ORO e ORO SAIWA no que diz respeito a
prova da utilizagdo das suas marcas anteriores e a alegagio de que a marca ORO,
considerada isoladamente, adquiriu um cardcter distintivo devido a sua utilizagdo. O
Tribunal de Primeira Instincia observa, a este respeito, que a recorrente nio pode
utilizar as provas relativas & utilizagdo da marca ORO SATWA para demonstrar que
a marca ORO adquiriu um caracter distintivo devido & utilizacio, sendo as duas
marcas ORO e ORO SAIWA marcas distintas.

Dai decorre que foi correctamente que a Camara de Recurso concluiu que, na marca
ORO SAIWA, o elemento dominante era SAIWA.
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Relativamente a comparacio visual e fonética entre as marcas ORO e ORO SAIWA,
por um lado, e SELEZIONE ORO Barilla, por outro, o Tribunal de Primeira
Instancia considera que hd diferengas visuais e fonéticas significativas na percepgio
das marcas em conflito pelo consumidor e que a simples presenca do termo «oro»
ndo é susceptivel de criar uma semelhanca entre elas.

Quanto ao ponto de vista conceptual, o sentido ligado ao substantivo comum «oro»
desempenha um papel secunddrio, ou mesmo insignificante, na percepcio do
consumidor, que ndo tem o habito de atribuir essa palavra a um determinado
fabricante, como referiu a Camara de Recurso no n.° 25 da decisfo recorrida. A
existéncia de um baixo grau de semelhanca conceptual entre as marcas em conflito
ndo é, por conseguinte, susceptivel de compensar as suas diferengas visuais e
fonéticas.

Por tltimo, também assiste razdo a Camara de Recurso ao considerar, no n.° 25 da
decisdo recorrida, que a palavra «oro» tem, na marca requerida, uma funcio
descritiva em relagfio ao termo «selezione», para indicar ao consumidor que se trata
de um produto Barilla de alta gama. Com efeito, pelo facto de estar imediatamente
unido a palavra «selezione», a palavra «oro» ndo tem uma funcdo distintiva
auténoma, mas deve ser compreendida como estando aposta ao termo descritivo
«selezione». Dai resulta que, na marca requerida, o cardcter distintivo do sinal se
deve ao termo «Barilla».

Resulta das consideragdes precedentes que a impressdo de conjunto produzida pelas
marcas em conflito, tendo em conta os seus elementos distintivos e dominantes, ndo
é susceptivel de criar entre elas uma semelhanga suficiente para criar um risco de
confusio no espirito do consumidor.

Por fim, os argumentos da recorrente sobre a funcédo essencial da marca ndo tém
fundamento.
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SAIWA / IHMI — BARILLA ALIMENTARE (SELEZIONE ORO BARILLA)

Segundo jurisprudéncia assente, a fungio essencial da marca é garantir ao
consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do servigo
designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusdo possivel, este
produto ou servigo de outros que tenham proveniéncia diversa. Uma marca deve
distinguir os produtos ou servigos em causa como provenientes de uma empresa
determinada [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 23 de Qutubro de 2002,
Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect.,
p. II-4335, n.° 58; v. igualmente, por analogia, acérdaos do Tribunal de Justica de
29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 28; de 4 de Outubro
de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. [-6959, n.° 22, e de 6 de Maio de 2003,
Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.° 62].

Contrariamente ao que sustenta a recorrente, as particularidades do presente litigio,
concretamente, a utilizagdo de um mesmo sinal que caracteriza o produto unindo-o
a denominacio da empresa produtora, nio podem modificar a impressio de
conjunto produzida pelas marcas em causa, nem induzir o consumidor em erro
sobre os produtos em questio. Com efeito, como foi referido no n.° 41, supra, a
palavra «oro» desempenha, na marca requerida, uma fungio descritiva ao estar
aposta ao termo «selezione». Consequentemente, deve considerar-se que qualifica as
denominagdes «Saiwa» ou «Barilla», que, ao designarem as empresas produtoras,
afastam qualquer risco de confusio para o consumidor.

Por dltimo, a identificacio de um produto especifico ndo é a funcio essencial de
uma marca, mas antes uma caracteristica prépria das marcas que gozam ji de um
grande prestigio e pelas quais, no espirito do publico, o produto em causa pode ser
designado ou identificado por simples referéncia 4 marca.

A luz de tudo o que precede, hd que concluir pela inexisténcia de um risco de
confusdo entre as marcas em conflito e, por conseguinte, pela improcedéncia do
fundamento relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94.

Consequentemente, hd que negar provimento ao recurso.
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ACORDAO DE 5. 4. 2006 — PROCESSO T-344/03

Quanto as despesas

Por for¢a do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal
de Primeira Instincia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte
vencedora o tiver requerido.

No caso vertente, a recorrente foi vencida e o IHMI e a interveniente pediram que
esta fosse condenada nas despesas. Assim, hd que condenar a recorrente nas
despesas do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Primeira Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Cooke Garcia-Valdecasas Labucka

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 5 de Abril de 2006.

O secretario O presidente

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas
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