2005, 03, 01-JEL ITELET — T-185/03. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (masodik tanics)

2005. mércius 1-je”

A T-185/03. sz. tigyben,

Vincenzo Fusco (lakéhelye: Sarmeola di Rubano [Olaszorszag], képviseli: B. Saguatti
tigyvéd)

felperesnek

a Bels6é Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviselik: O. Montalto és P. Bullock, meghatalmazotti minéségben)

alperes ellen,

a masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljdrdsban, beavatkozé az Els6fokd
Birdsag el6tt:

az Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano
(székhelye: Lugano [Svajc], képviselik: M. Bosshard, S. Verea és K. Muraro),

* Az eljards nyelve: olasz.
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az OHIM negyedik fellebbezési tandcsdnak 2003. mércius 17-én hozott
(R 1023/2001-4. sz. tigy) hatdrozata ellen benyujtott keresete téargyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA

(masodik tandcs),

tagjai: J. Pirrung elndk, A. W. H. Meij és N. J. Forwood birdk,

hivatalvezet6: B. Pastor hivatalvezet§-helyettes,

tekintettel az Elséfoki Birésdg Hivataldhoz 2003. méjus 27-én benyujtott
keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Els6fokd Birésag Hivataldhoz 2003. szeptember 17-én
benyujtott valaszbeadvanydra,

tekintettel a beavatkozénak az Els6foku Birdsag Hivatalahoz 2003, szeptember 10-én
benyujtott vélaszbeadvanydra,

tekintettel a felperesnek az Elséfokd Birdsidg Hivataldhoz 2003. november 5-én
benydjtott valaszdra,

a 2004. jinius 22-i targyaldst kovetden,
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meghozta a kovetkez

ftéletet

Az eljaras el6zményei

1998. januar 21-én a felperes a kozosségi védjegyrdl sz6l6, 1993. december 20-i,
40/94/EK modositott tanicsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o; magyar nyelvl
kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjan kozosségi védjegybejelentést
ny(Gjtott be a Belsé Piaci Harmonizéciés Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési
minték) (a tovabbiakban: OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy az ENZO FUSCO szdémegjel6lés volt.

A bejelentést a védjegyekkel elldthaté termékek és szolgaltatdsok nemzetkozi
osztalyozdsdra vonatkozo, felillvizsgalt és mddositott 1957. janius 15-i Nizzai
Megallapodés szerinti 3., 9., 18., 24. és 25. osztélyba tartozé druk vonatkozdsiban
tették, az aldbbi lefrdssal:

— 3. osztaly: ,szappanok; illatszerek, ill6olajok, kozmetikai cikkek, hajmosé szerek;
fogkrémek”;
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9. osztaly: ,szemiivegek, szemiivegtokok”;

— 18. osztédly: ,bér és bérutdnzatok, ezen anyagokbdl késziilt olyan termékek,
amelyek nem tartoznak més osztélyokba; allatb6rok és irhak; utazétiskik és
bérondok; hatizsikok és taskak; esernydk, napernySk és sétapalcdk”;

~  24. osztdly: ,textilidk és textilaruk, amelyek nem tartoznak més osztalyokba; 4gy-
és asztalnemiik; ”

— 25, osztaly: ,ruhdzati cikkek, cipdk, kalaparuk.”

A bejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 1999. januar 11-i, 2/1999. szdmdban
hirdették meg.

1999. éprilis 8-4n a beavatkoz6 a 40/94 rendelet 42. cikke alapjén felszélalt a
bejelentett megjel6lés lajstromozasa ellen.

A felszolalsi kérelem alitimasztésira az ANTONIO FUSCO kozosségi szévéd-
jegyre hivatkozott, amelyet 1997. oktdéber 10-én nydjtottak be és 1999. mércius 8-4n
lajstromoztak.

Ezen kordbbi védjegyet az alabbi termékek vonatkozésiban lajstromoztak:

~ 3. osztély: ,fehérit6készitmények és egyéb, mosésra szolgdld anyagok; tisztit6-,
fényesits-, sirol6-, és csiszoldszerek; szappanok; illatszerek, illéolajok, kozme-
tikai cikkek, hajmosé szerek; fogkrémek”;

II-721



2005. 03. 01-JEI {TELET - T-185/03. SZ. UGY

9. osztily: ,szemiivegek; tudoményos célra szolgdld, tengerészeti, foldmérd,
villamos, fényképészeti, mozgdképi, optikai, stlymérd, egyéb méré-, jelzd-,
ellen6rz6 (feltigyeleti), életments és oktaté berendezések és felszerelések;
hangok vagy képek rogzitésére, tovabbitdsdra, mdsoldsira szolgéld késziilékek;
magneses adathordozék; hanglemezek; automata elérusité berendezések és
szerkezetek érmebedobdssal m(ikdé késziilékekhez; regiszteres pénztirgépek;
szamoloégépek, adatfeldolgozé berendezések és szdmitégépek; tlizolté késziilé-
kek”;

14. osztaly: ,nemesfémek és Stvozeteik, valamint az ilyen anyagokbdl késziilt,
vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak mds osztdlyokba;
ékszerek, drigakovek; 6rdk és mds id6mérd eszkozok”;

18. osztdly: ,bér és bérutinzatok, ezen anyagokbdl késziilt olyan termékek,
amelyek nem tartoznak mds osztdlyokba; dllatbérok és irhdk; utazdtaskék és
b6rondok; eserny6k, napernyGk és sétapdlcak; ostorok, hidmok, nyergek és
l6szerszamok”;

20. osztdly: ,butorok, titkrok, keretek; fabdl, parafébél, nadbdl, gyékénybél,
flizfavessz6bdl, szarubdl, csontbdl, elefintcsontbol, halcsontbdl, kagyléhéjbdl,
ambrabdl, gyongyhazbol, tajtékbdl, és mindezek pétanyagaibdl, vagy mii-
anyagokbdl késziilt termékek, amelyek nem tartoznak mds osztdlyokba”;

24. osztdly: ,textilidk és textiliruk, amelyek nem tartoznak mds osztélyokba; agy-
¢és asztalnemdk”;

25. osztaly: ,ruhézati cikkek, cip6k, kalaparuk”.
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2001. szeptember 28-i hatdrozatval a felsz6lalasi osztaly a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja alapjin elutasitotta a lajstromozés iranti kérelmet.

2001. december 5-én a felperes fellebbezést nyGjtott be az OHIM-hoz a felszélaldsi
osztaly hatdrozata ellen.

2003. marcius 17-i hatdrozatéval (a tovabbiakban: megtdmadott hatirozat) az OHIM
negyedik fellebbezési tandcsa elutasitotta a fellebbezést, A fellebbezési tandcs
lényegében gy itélte meg, hogy a valamennyi megjelolésben szerepld, Olaszor-
szdgban sem ritkdnak, sem kiillondsebben elterjedtnek nem tekinthetd ,Fusco”
csaladnév egyénibb jelleget nyer a gyakori ,Antonio” és ,,Enzo” keresztnevek mellett.
A fellebbezési tandcs Gigy hatdrozta meg a megjelélések kozott fenndllé hasonlésig
szintjét, hogy az nem csekély, nem is jelentds, hanem 4tlagos. Miutén a
megjelolésekkel elldtott termékek azonosak, a fellebbezési tandcs azt a kovetkezte-
tést vonta le, hogy a ,Fusco” széelemnek a mindkét megjelélésben valé jelenléte
olyan természet(i, hogy az Gsszetéveszthetdséget eredményezhet a referenciakézén-
ség tudatiban.

A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Els6fokt Birésag:

— els6dlegesen helyezze hatdlyon kiviil a fellebbezési tandcs megtimadott
hatdrozatat;

— dllapitsa meg, hogy a bejelentett ENZO FUSCO koz6sségi védjegy lajstromoz-
hat;
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— masodlagosan, amennyiben az Els6fokt Birdsag tigy itéli meg, hogy a védjegyek
Osszetéveszthetdk, jelolje meg a hatdrozat pontos teriileti hatdlyat;

— els6dlegesen hatdrozzon arrél, hogy a 40/94 rendelet 108. cikkében szabdlyozott
atalakitasi eljarasnak nincs akaddlya, kivéve azokon a teriileteken, amelyeken az
Osszetéveszthetéség kifejezett médon elismerést nyer;

— az OHIM-ot és a beavatkozdét kotelezze a koltségek viselésére, vagy,
masodlagosan, rendelje el a koltségek megtéritését.

12 A targyalds soran a felperes eldllt masodik és harmadik kereseti kérelmétél, amit az
Elséfokd Birésdg tudomdsul vett. Elismerte tovdbbéd, hogy a negyedik kereseti
kérelem jov6beni kérdésre vonatkozik, amelyet csak abban az esetben lehet feltenni,
ha a keresetet elutasitjak.

13 Az OHIM és a beavatkoz6 azt kérik, hogy az Els6fokil Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.
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Indokolds

Az elfogadhatésdgrol

A felek érvei

A beavatkozé el6adja, hogy a keresetlevélen szerepls tigyvédi aldirds és az eseti
meghatalmazason szerepld aldirds kiillonb6z8. Tovabba a keresetlevél mésolati
példdnyai nem keriiltek ellenjegyezésre valamely tagéllam iigyvédi kamarsjéban
bejegyzett tigyvéd altal. Annak igazoldséra, hogy megvizsgélandd a felperes tigyvédje
aldirdsanak val6disdga, a beavatkozo a targyaldson harom grafolégiai szakvéleményt
tartalmazé dokumentumot nyvjtott be az Els6fokd Birésaghoz.

Vélaszdban — csakigy, mint a targyalds sordn — a felperes iigyvédje megerdsitette,
hogy a keresetlevélen, valamint az eseti meghatalmazéson szereplé alairasok téle
szdrmaznak, az egyik olvashatd és teljes formdban, mig a masik szigné alakban. Ezen
tdl a felperes a valaszhoz mellékelte a keresetlevél hét, tigyvédje altal ellenjegyzett
példényat.

A felperes cafolta, hogy a hérom grafikai szakvélemény késén keriilt volna
benytjtdsra. Az OHIM jelezte, hogy hajlandé osztani ezt az allaspontot.
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Az Els6foku Birésag llaspontja

s

Miutdn a felperes tigyvédje megerésitette, hogy a keresetlevélen és az eseti
meghatalmazason szerepl§ aldirdsok is t6le szdrmaznak, és a grafolégusok szakért6i
véleményeikben hangstilyoztdk, hogy az altaluk véleményezendd aldirdsokrél nem
zérhaté ki, hogy ugyanattol a személytdl szdrmazndnak, az Els6fokd Birdsag Ggy véli,
hogy nem lehet helyt adni a beavatkoz6 fél elfogadhatatlansédgi kifogdsdnak, és ehhez
az Els6fokt Birésagnak nem kell véleményt nyilvanitania a grafoldgiai szakvélemé-
nyek benydjtasdnak megkésett vagy nem megkésett jellegérol.

Ami az ellenjegyzett mésolatokat illeti, elégséges annyit megallapitani, hogy a
felperes a keresetlevelet utébb szabélyossa tette.

A torlési kérelemril

A felek érvei

Torlési kérelme aldtdmasztisira a felperes egyetlen jogalapra, a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére hivatkozik.

A felek nem vitatjak, hogy az iitk6z6 megjelolésekdkel elldtott termékek azonosak.
Egyébirant a felek kizdrdlag az olasz piacot veszik figyelembe,
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A felperes lényegében arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanacs hibdsan alkalmazta
az OsszetéveszthetGség értékelésére vonatkozé elveket.

A felperes elszor is azt kifogdsolja, hogy a fellebbezési tandcs hibésan alkalmazta azt
az elvet, amely szerint az iitk6z6 megjelolések Bsszehasonlitisit egységes és
szintetikus mddon, az dltaluk keltett egyiittes benyomés figyelembevételével kell
elvégezni. Alldspontja szerint a fellebbezési tanécs 6sszehasonlitd vizsgalatdnak
koézéppontjéban helyteleniil kizérdlag a ,Fusco” elem allt.

Mésodsorban a felperes tigy véli, hogy a fellebbezési tanics érvelését arra az
elofeltevésre alapozta, amely szerint egy keresztnévbél és egy csaldadnévbél 4llé
védjegy esetében a dominéns és megkiilonbéztetd elem mindig a csalddnév. A
felperes Ggy véli, hogy e megjelolések értékelésének ugyanolyan elveken kell
nyugodnia, mint amelyek a tobbi megjel6lés Ssszehasonlitisanal irdnyaddak. A
targyaldson a felperes német és spanyol birdsdgok szdmos wjabb itéleteire
hivatkozott, amelyekben a birésigok tgy itélték meg, hogy a mai 4tlagos fogyaszté
a priori nem tekinti a csalddnevet domindns elemnek egy ,keresztnév + csalddnév”
Osszetételli védjegyben.,

Harmadsorban a felperes arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanics a megtamadott
hatdrozatot pontatlan tényekre alapozta. Mindenekelétt, ellentétben azzal, amit a
fellebbezési tandcs hatdrozatiban bemutatott, a ,Fusco” csalidnév nem csekély
mértékben, hanem kozepes mértékben elterjedt. Ezt kévetden, ha igaz is, hogy az
»Antonio” és ,Enzo” keresztnevek gyakoriak Olaszorszagban, az az 4llitas sem llja
meg kevésbé a helyét, hogy nagyon kiilonbozé keresztnevekrdl van sz6. A felperes
szerint a valamennyi széban forgé megjelolésben szerepl§ csalédnév azonossagat
gyengiti az ,Enzo” és ,Antonio” nevek koézotti kiilsnbség, valamint az, hogy a
»Fusco” csaladnév kozepesen elterjedt Olaszorszagban.
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Negyedsorban, a felperes alldspontja szerint a ruhézati cikkek olasz fogyasztdja
kiilondsen figyelmes és korilltekintd, és tokéletesen képes arra, hogy az iitkozd
megjelolésekkel ellatott egyes termékeket két kiilonbozd tervezének tulajdonitsa
anélkiil, hogy eredetiilket esetleg Gsszetéveszthetné. A felperes vitatja a fellebbezési
tandcs kovetkeztetéseit, amelyek szerint az ilyesfajta megkiilonboztetési képesség

~ lehet esetleg az id6k sordn szerzett gyakorlat eredménye, de a priori nem létezik.

Otddsorban a fellebbezési tanics tévesen itélte meg az érintett védjegyek
ismertségének relevancidjat. Mindenekel6tt, a korabbi védjegy nem 6rvend semmi-
féle j6 hirnévnek. A korébbi védjegy jé hirnevének hidnyéban az titk6z6 megjelolések
kozott fennallé hasonlésag mértéke nem elég jelentds ahhoz, hogy meg lehessen
dllapitani az Osszetéveszthetséget. A fellebbezési tandcsnak tovdbbé tekintetbe
kellett volna vennie azt a tényt, hogy az ,ENZO FUSCO” védjegy Olaszorszagban
1982 6ta oltalom alatt 4ll, és hogy a felperes jegyzett tervezd, aki tobb mint harminc
éve gyakorolja tevékenységét.

Az OHIM vélaszdban arra az alldspontra helyezkedett, hogy a fellebbezési tanacs
helyesen alkalmazta az iitk6z6 megjelolések Osszehasonlitdséra vonatkozé elveket.
Hangstlyozza kiillonosen, hogy a ,Fusco” csalddnév — a megtdmadott hatdrozatban
kifejtett okokndl fogva — valamennyi megjel6lés domindns eleme.

A beavatkozd szerint a csalddnév a személy csalddi éllapoténak legf6bb meg-
kiilonboztet eleme, és mint ilyet, a fogyaszt6 a ,keresztnév+csalddnév” Gsszetétel(i
védjegy dominéns elemeként fogja érzékelni. Ezen tdl a beavatkoz6 tgy véli, hogy az
titkoz6 védjegyekkel szembesiilé fogyaszté azt hiheti, hogy a két védjegy jogosultja
kozott csalddi kotelék &ll fenn. A beavatkozo ezen dlldspont aldtdmasztdsdra olasz

7”2

birésagok hasonlé targyban hozott kiilonboz6 itéleteire hivatkozik.
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A szbban forg6 megjeldlések ismertségére vonatkozéan az OHIM és a beavatkozé
dllaspontja lényegében az, hogy a felperes ltal felhozott érvek nem hasznalhatdk.

Az Elséfoki Birdsag éllaspontja

A 40/94 rendeletnek a korabbi védjegy jogosultja felszélalasardl sz6l6 8. cikke (1)
bekezdésének b) pontja értelmében a kordbbi védjegy jogosultjanak felszélaldsa
alapjan a megjel6lés nem részesiilhet védjegyoltalomban, ha azt azon a teriileten,
ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt ll, a fogyaszték Gsszetéveszthetik a kordbbi
védjeggyel valé azonossdga vagy hasonldsga, valamint az érintett &ruk, illetve
szolgaltatasok azonossdga vagy hasonlésaga miatt; az Osszetéveszthet6ség magiban
foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszték a megjel6lést gondolati képzettarsitds
(asszocidcid) ttjan kapcsolhatjék a korabbi védjegyhez.

Az dlland6 itélkezési gyakorlat értelmében Osszetéveszthetéség 4ll fenn, ha a
vésarlokozonség azt hiheti, hogy a széban forgé termékek vagy szolgaltatasok
ugyanattol a véllalkozastdl vagy gazdasdgilag egymassal kapcsolatban 4ll6 véllalko-
zasoktol szdrmaznak.

Ugyanezen itélkezési gyakorlat értelmében az dsszetéveszthetdséget atfogéan kell
értékelni az alapjin, hogy az érintett vésarlokdzonség milyen képet alkot a
megjel6lésrdl és a széban forgé arukrdl vagy szolgdltatasokrdl, és figyelembe kell
venni valamennyi, a jelen tigyre jellemz§ tényez6t, killondsen a megjelolések és a
megjeldlt druk vagy szolgéltatédsok hasonldsaga kézotti kolesonos fiiggdséget (lasd az
Els6foku Biréség T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM - Giorgio Beverly
Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] iigyben 2003. jilius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., II-2821. o. ] 31-33. pontjit és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).
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—~ A célk6zonségrol

Jelen tigyben a korabbi védjegy kozosségi védjegy. Ebbdl kovetkez8en az a teriilet,
ahol a korabbi védjegy oltalom alatt all, az Eurpai Kozosség teriilete. Ugyanakkor a
kozosségi védjegynek a 40/94 rendelet 1. cikke (2) bekezdésében szabalyozott
egységes jellegébdl kovetkezik, hogy a kordbbi kozosségi védjegy valamennyi
tagallam teriiletén azonos védelmet élvez. A kordbbi kozosségi védjegyek alapjan
tehét fel lehet szélalni valamennyi kés6bbi, a védelmiiket érint6 védjegybejelentéssel
szemben, akér a K6z0sség teriilete egy részének fogyasztdiban keltett képre alapozva.
Ebb6l kovetkezden a 40/94 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében szentesitett elv,
amely szerint a védjegy lajstromozésdnak elutasitdsdhoz elegendd, hogy a feltétlen
kizéré ok csak a Kozdsség egy részében dlljon fenn, ennek megfelelden ugyanigy
alkalmazandé a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti
viszonylagos kizar6 ok esetén is.

Noha a fellebbezési tandcs a megtimadott hatdrozat 15. pontjaban ,kozosségi
fogyasztora” utal, az ezt kovet§ érvelés egészébdl kiderill, hogy csupdn az olasz
piacot tanulményozta, gy a megtamadott hatdrozat 20. pontjaban a ,Fusco”
csalddnév olasz teriileten valé elterjediségére vonatkoz6 statisztikékra hivatkozik. E
hatdrozat 22. pontjéban azt vizsgélja, hogy az ,olasz fogyaszté” miként érzékeli a
korabbi védjegyet. A szovegkornyezetbdl kideriil, hogy a megtédmadott hatdrozat
23. pontja, noha nem szerepel benne kifejezett utalds az olasz piacra, kizdrélag az
olasz fogyasztokban keltett képet veszi figyelembe. Val6jéban ez a pont parhuzamos
okfejtést tartalmaz az el6z8 pontban szereplével, amely viszont kifejezetten az olasz
piacra utal.

Ezenfeliil a felek dltal bemutatott érvek kizdrélag az olasz teriiletet veszik figyelembe.
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Ebbdl kévetkezGen a megtamadott hatdrozat vizsgalatét az olasz fogyaszté tudatiban
fenndll6 Gsszetévesztés veszélyére kell korlatozni.

Sem a fellebbezési tandcs, sem az OHIM felszolaldsi osztilya nem foglalt allést
kifejezetten az érintett vasdrlokozonség osszetételérdl. Ugyanakkor a felszélaldsi
osztaly hatarozatabol kideriil, hogy az dsszetéveszthetdség értélelésekor szokdsosan
tdjékozott, ésszerdien figyelmes és koriiltekints, atlagos fogyasztét vett alapul. A
fellebbezési tandcs hallgatlagosan jévahagyta ezt az allaspontot anélkiil, hogy a

felperes vagy a beavatkoz6 azt kétségbe vonta volna.

Ebbdl kévetkezéleg az Elséfoki Birésignak az 4tlagos, nem szakavatott olasz
fogyaszté szemszogébdl kell az Gsszetéveszthetséget értékelnie.

— A termékek hasonlésdgarol

A felek nem vitattdk a fellebbezési tandcs azon kovetkeztetését, amely szerint a
szoban forgé védjegyekkel ellatott termékek azonosak. Ezaltal az Elséfoku Birésag
allaspontja szerint ebbdl az eléfeltevéshdl kell kiindulni.

— A megjel6lések hasonlésdgardl

A felek egyetértenek abban, hogy az olasz fogyaszté a megjeloléseket azonos
szerkezetl, egy keresztnévbdl és az azt kovetd csalddnévbél &llé (,keresztnév +
csaladnév”) megjelolésekként érzékeli.
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Az itkoz6 megjelolések a ,Fusco” név jelenlétének koszonhetben mind vizudlisan,
mind hangzasban hasonlitanak egymésra. Ugyanakkor az e nevet megel6z6, vagyis az
»Antonio” és ,Enzo” (amely a Vincenzo név kicsinyitd képzds véltozata)
keresztnevekben, killonboznek egyméstdl. A felek egyetértenek abban, hogy e

keresztnevek sem vizudlisan, sem hangzdsban nem hasonlitanak egymdsra.

Az Elséfoka Birésag agy véli, hogy fogalmi szinten a fogyaszté abbdl a tényb6l, hogy
a két keresztnév kiilonbozik egymastol, dltaldban azt a kovetkeztetést vonja le, hogy
az ,Enzo Fusco”, illetve az ,Antonio Fusco” szavak két killénboz6 személyt jelolnek.
A felek tovabba egyetértenek abban, hogy a megjelolések nem allnak semmiféle
szemantikai kapcsolatban az Gket hordozd termékekkel, a fogyaszték inkabb
tulajdonnevekként érzékelik azokat.

A fellebbezési tandcs gy véli, hogy a ,Fusco” név a két megjel6lés domindns és
meghatdrozé eleme, egyrészt mivel csalddnévrdl van sz6, mdsrészt mivel a név nem
kiilonosebben elterjedt Olaszorszdgban, és harmadsorban pedig mivel sem az
»Antonio”, sem az ,Enzo” név nem szokatlan Olaszorszigban.

A jogvita kozéppontjaban tehat az a kérdés &ll, hogy jelen iigyben az egymdstdl
kiilonb6z6 keresztnevek jelenléte elégséges-e ahhoz, hogy kizirhatd legyen az
Osszetéveszthetdség az olasz fogyaszté tudatdban, amely dlldspontot a felperes
képviseli, vagy ezzel ellenkezéleg, a széban forgé megjeldlésekben a ,Fusco” sz6 a
dominéns elem, és mint ilyen, a fogyaszté észlelésében és emlékezetében aldrendeli
és elhomdlyositja az ,Enzo” és ,Antonio” nevek jelenlétét, amelyek viszont
teljességgel killonboznek egymdstol.

Bevezetésképpen emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 4. cikke tGgy
rendelkezik, hogy kozdsségi védjegyoltalom térgya lehet minden grafikailag
abrazolhaté megjelolés, beleértve a személyneveket is. E rendelet lajstromozést
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kizaré viszonylagos okokra vonatkozé 7. és 8. cikke nem tesz kiilsnbséget a
kiilonb6z6 jellegti megjeldlések kozott. Az e megjeldlések kozott a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében fennallé Osszetéveszthetdség
értékelését tehdt ugyanazon elvek alapjén kell elvégezni, mint az egyéb megjelolések
vonatkozésaban. Ez egyéltaldban nem zérja ki, hogy az a tény, hogy valamely
megjeldlés egy személynévbél &ll, befolydsolhatja azt, hogy az érintett kozonség azt
miként érzékeli.

Ahogyan az dllandé itélkezési gyakorlathdl is kitiinik, az sszetéveszthetSség atfogd
mérlegelésénél az iitk6z6 megjelolések vizudlis, hangzasbeli és fogalmi hasonlésdga
tekintetében az ezek dltal keltett egyiittes benyomast kell alapul venni, kiilénésen a
megkiilonboztetd és dominans jegyeik figyelembevételével. (l4sd az Els6foki Birésag
T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen/OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
[BASS] tigyben 2003. oktéber 14-én hozott ftéletének [EBHT 2003., 11-4335. 0.]
47. pontjit, valamint a hivatkozott itélkezési gyakorlatot). A fogyaszténak ritkén
adédik arra lehetésége, hogy a kiilonbozd védjegyeket kozvetleniil 6sszehasonlitsa,
igy kénytelen az azokrdl alkotott tokéletlen emlékképre hagyatkozni (e vonatko-
zésban ldsd az Elséfoki Birésig C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer {igyben
1999, jéinius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999., I-3819. 0.] 26. pontjat). Altalaban
a megjeldlés domindns és megkillonboztetd elemeit a legkdnnyebb megjegyezni
(Iasd e tekintetben az Elséfoki Birdsdg T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM —
Petit Liberto [Fifties] tigyben 2002. oktéber 23-4n hozott itéletének (EBHT 2002, II-
4359. o] 47. és 48. pontjat). Azonban az, hogy a megjelolés ltal keltett
benyomasokat egyiittesen kell értékelni, nem zérja ki, hogy a domindns elemek
meghatdrozasa végett valamennyi alkotérész megvizsgaldsra keriiljon.

Ebbél kdvetkezéen a fellebbezési tandcs nem sértette meg az itélkezési gyakorlat 4ltal
szentesitett elveket, amikor egyrészt az itk6z4 megjeldlések hasonld és kiillonboz
elemeit kereste, masrészt pedig azt, hogy létezik-e olyan dominans elem, amelyet a
fogyaszté konnyebben megjegyezhet.

Mindazonéltal részletesebben meg kell vizsgdlni, hogy helytéllé-e a fellebbezési
tandcs élldspontja, amely szerint a ,Fusco” csalddnév a széban forgé megjelstések
dominéns eleme.
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E vonatkozasban mindenekel6tt meg kell allapitani, hogy els6 rdnézésre a széban
forgd két megjeldlésben a ,Fusco” sz6 nem emelkedik ki sem vizudlis téren, sem
hangzésban. A kordbbi védjegy esetében az ,Antonio” keresztnév a megjelolés elején
szerepel. Ezenfelill ez a sz6 mind vizudlisan, mind hangzdsban hosszabb, mint az ezt
kovetd ,Fusco” sz6. A bejelentett megjelolés elején szereplé ,Enzo” kereszinév
vizualisan kissé roévidebb, mint a ,Fusco” szd, mig hangzisban a kétszétagos
»Enzo” és ,Fusco” szavak egyforma hossztsagaak.

Az OHIM és a beavatkoz6 a fellebbezési tandcs megtimadott hatirozata nyomén
ugyanakkor ugy véli, hogy egy keresztnévbdl és csalddnévbél 4ll6 megjeldlésben ez
utébbi nyvjtja a védjegy megkiilonboztetd képességét, vagyis ez a domindns elem,
hacsak nem egy nagyon elterjedt csalédnévrél van sz6, amelynek ebbél kdvetkezéen
nyilvinvaléan kisebb a megkiilonboztetd képessége.

Az Elséfokit Birosag mindenekeltt megallapitja, hogy egyik fél sem vonta kétségbe a
fellebbezési tandcs értékelését, amely szerint a vasarlokozonség sem az ,Enzo”, sem
pedig az ,Antonio” keresztnevet nem ugy érzékeli, mint amely fontosabb,
jellegzetesebb vagy meghatdrozébb lenne a ,Fusco” szénal.

Tovabba meg kell allapitani, hogy a nevekbdl &ll6 megjellések altal keltett kép az
Eurépai Kozosség egyes orszdgaiban véltozhat. Arra a kérdésre, hogy valamely
meghatérozott orszdgban az érintett vasarlokdzonség édltalaban a csalddnévnek vagy
a keresztnévnek tulajdonit-e megkiilonboztets képességet, az adott orszag itélkezési
gyakorlata szolgilhat hasznos Gtmutatéssal, noha kozosségi forumok el6tt ez nem
bir kotelezd erével.
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Jelen tigyben a széban forgd megjelslések olasz vasarlokozonségben keltett képét
kell tekintetbe venni. E vonatkozasban az Els6fokt Birésig megjegyzi, ahogyan arra a
beavatkozé is rdmutatott, hogy az olasz ftélkezési gyakorlat egy keresztnévbél és
csalddnévbdl 4ll6 megjelslés magvénak 4ltaldban a csalddnevet tekinti. Ezenfeliil
egyik fél sem vitatja, hogy a ,Fusco” név nem tartozik Olaszorszag legelterjedtebb
csalddnevei kozé,

Ilyen kérillmények kézott az Elséfokd Birésag tgy véli, hogy jelen iigyben nem kell a
fellebbezési tanics — felszolaldsi osztdly 4ltal is elfogadott — értékelését kétségbe
vonni, amelynek értelmében éltaldnos szabdly szerint az olasz fogyaszté nagyobb
megkiilonboztetd képességet tulajdonit a csalddnévnek, mint a széban forgé
védjegyekben szerepld keresztnévnek.

Ebbél kévetkezéen az Elséfoka Birdség gy véli, hogy a széban forgd megjelslések
bizonyos hasonléségot mutatnak azon ténynél fogva, hogy legjellemz8bb elemiik
azonos. A megjeldlésekben szereplé tobbi elem, vagyis az ,Antonio” és ,Enzo”
keresztnevek kozott viszont semmiképp nem 4ll fenn sem csekély, sem jelentés
hasonldsag,

— Az 8sszetéveszthet$ségrdl

Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint az dsszetéveszthetéség bizonyos kélcsdnds
fiigg8séget tételez fel a figyelembe vett tényezdk, killondsen a védjegyek és a
megjelélt druk vagy szolgéltatisok hasonlésiga kozott. Igy a megjelslt aruk vagy
szolgaltatdsok kisebb mértékti hasonlésagat ellenstilyozhatja a védjegyek kozotti
hasonl6sdg magasabb foka (lisd értelemszeréien a Birdsdg C-39/97. sz. Canon-
ligyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998, 1-5507. o.]
17. pontjdt és a 40/94 rendelet alkalmazisinak vonatkoziséban a GIORGIO
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BEVERLY HILLS itélet [hivatkozés fent] 32. pontjit). Ugyanezen itélkezési gyakorlat
szerint az OsszetéveszthetGség anndl nagyobb mértékd, minél jelentdsebb a korabbi
védjegy megkilonbozteté képessége (lisd értelemszerfien a Birdsdg
C-251/95. sz. SABEL-tigyben 1997. november 11-én hozott itéletének [EBHT 1997,
[-6191.0.] 24. pontjit, a Canon-itélet [hivatkozas fent] 18. pontjat és a Lloyd
Schuhfabrik Meyer itélet [hivatkozas fent] 20. pontjit).

Jelen iigyben a felperes els6ként arra hivatkozik, hogy a célkézonség a széban forgé
termékek vésarldsa sordn kiilongsen figyelmes.

E tekintetben az itélkezési gyakorlat azt mutatja, hogy a fogyaszt6 figyelmének
szintje valtozhat a széban forgd termékek vagy szolgéltatdsok kategéridjanak
fiiggvényében (ldsd értelemszertien a Lloyd Schuhfabrik Meyer itélet [hivatkozas
fent] 26. pontjit). Ugyanakkor, ahogyan azt az OHIM helyesen éllapitotta meg, nem
elegends, hogy a felperes altaldinos médon és anélkil, hogy e megallapitast
részletesen kifejtené vagy bizonyitékokkal tdmasztand ala, kijelenti, hogy a széban
forgé termékek fogyasztéinak figyelmi szintje jelentss. Kovetkezésképpen a felperes
allaspontjénak, amely szerint a célfogyaszté kiilondsen figyelmes, nem adhat6 hely.

A felperes mésodsorban tgy véli, hogy a fellebbezési tanicsnak tekintetbe kellett
volna vennie azt a tényt, hogy a korébbi védjegy nem 6rvend semmiféle jé hirnévnek.

Az Els6fokt Birésdg megdllapitja, hogy a beavatkozé nem dllitja, hogy a korabbi
védjegy az olasz piacon vald ismertségének koszonhetSen jelentds megkiillonboztetd
képességgel rendelkezik. Mindazondltal az OHIM és a beavatkozé helyesen mutatjak
be, hogy a felperes félreérti a kordbbi védjegy j6 hirnevének esetleges hianyabol
szdrmazé kovetkezményeket, amikor azt dllitja, hogy a korébbi védjegy ez esetben
csupan csekély védelmet élvez. Hiszen a korabbi védjegy benne rejlé tulajdonsagai-
b6l vagy j6 hirnevébdl eredé megkiilonboztetd képességét annak értékelése soran
kell szamitasba venni, hogy a két védjeggyel ellitott termékek vagy szolgéltatasok
kozotti hasonldsdg elégséges-e ahhoz, hogy fenndlljon az Osszetéveszthetdség (lasd a
Canon-itélet [hivatkozds fent] 18. és 24. pontjit). Ugyanakkor a jé hirnév megléte
nem el6zetes feltétele a korabbi jogi oltalomnak.
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Harmadsorban a felperes tigy véli, hogy a fellebbezési tanicsnak tekintetbe kellett
volna vennie azt a tényt, hogy az ENZO FUSCO védjegy Olaszorszigban 1982 éta
oltalom alatt 4ll, illetve hogy a felperes jegyzett tervezé tébb mint harminc éve.

Ezzel kapcsolatban a fellebbezési tandcs a megtdmadott hatdrozat 18. pontjdban
ramutatott, hogy az ENZO FUSCO védjegy vonatkozé jogainak Olaszorszigban
1982-ben torténé megszerzése nem bir gyakorlati relevancidval a jogvita kimenetele
szempontjdbdl, mivel csupan a két sz6ban forgé kozdsségi védjegyet kell tekintetbe
venni.

Ezt az dllitdst helyben kell hagyni. Ha a felperes jogosultja egy, az ANTONIO
FUSCO védjegynél kordbbi kozosségi védjegynek, amely legalabbis alapjaban véve
azonos a bejelentett védjeggyel, az 6 feladata, amennyiben megalapozottnak hiszi és
szdndékdban all, hogy felszélalasi vagy torlési eljards utjan, vagy esetleg a 40/94
rendelet 106. cikkében szabélyozottak keretében az illetékes nemzeti birésag el6tt
keressen védelmet. Ugyanakkor, amig az ANTONIO FUSCO korébbi kozosségi
védjegy oltalmat élvez, valamely ennél korabbi nemzeti lajstromozis nem dénté a
kozosségi védjegy elleni felszolalis keretében, még akkor sem, ha a bejelentett
kozosségi védjegy azonos a felperesnek az {itkézd kozosségi védjegynél korabbi
nemzeti védjegyével (lasd e tekintetben a korabbi védjegy lajstromozésa feltétlen
kizaré okédnak vonatkozaséban, az Els6fokd Birésag T-6/01. sz., Matratzen Concord
kontra OHIM - Hukla Germany [MATRATZEN] tigyben 2002. oktéber 23-dn
hozott itéletének [EBHT 2002., 1I-4335. 0.] 55. pontjat).

Amennyiben a felperes érvelése annak bemutatdsdra irdnyul, hogy a korabbi
kozosségi védjegy megkiilonbbztets képességét csokkentette az a tény, hogy ez,
valamint az llitélag 1982 6ta oltalom alatt 4ll6 ENZO FUSCO olasz védjegy békésen
létezett egymds mellett, meg kell dllapitani, hogy, még ha elfogadnénk is ezt az
dlldspontot, a két védjegy egymés melletti létezésének ideje télsdgosan rovid volt
ahhoz, hogy befolydsolhassak az olasz fogyasztéban keltett képzetet. Val6jaban az
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ligy irataibol kideriil, hogy a kordbbi kozosségi védjegyre vonatkozé bejelentési
kérelmet 1997. oktéber 10-én nytjtotték be, és a védjegyet 1998. mircius 8-dn
lajstromoztak. Mivel az iigy térgyat képezd lajstromozés iranti kérelmet 1998. januér
21-én nytjtotték be, az érintett idGszak alig négy hénapra terjedt ki.

Végiil, az Els6foki Birdsag a felperes szakmai és személyes palyafutdsdval, valamint
az ,Enzo Fusco” név esetleges j6 hirnevével kapcsolatban megéllapitja, hogy a
felperes nem nytjtott be elégséges bizonyitékelemet annak értékeléséhez, hogy ezek
ténylegesen fennallnak-e, és helytdlléak-e. Kiilondsen elmulasztotta annak bemuta-
tatdsat, hogy ezen elemek mennyiben befolyésoljdk a széban forgé megjellések
olasz fogyasztban keltett képzetét.

7°

Az Osszetéveszthetdség atfogd értékelése sordn a megjelolések csekély hasonlésagat
kompenzélhatjak egyéb érdemi tényez8k, mint a termékek jelentds hasonldsiga.

Jelen tigyben az Els6foku Birdsag tgy itéli meg, hogy az olasz fogyasztd, azon ténynél
fogva, hogy a csalddnévnek dltaldban nagyobb megkiilonbozteté Lképességet
tulajdonit, mint a keresztnévnek, emlékezetében jobban megdrzi a ,Fusco” elemet,
mint az ,Antonio” vagy ,Enzo” keresztneveket. Tovabba a szdéban forgd termékek
azonosak. Ilyen koriilmények kozott a fellebbezési tandcs jogban valé tévedés nélkiil
vélhette ugy, hogy a fogyaszt6 Osszetévesztheti a bejelentett ENZO FUSCO védjegy-
gyel ellatott terméket a korabbi ANTONIO FUSCO védjeggyel, vagyis fennall az
Osszetévesztés veszélye.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésébdl eredé egyetlen
jogalap tehdt nem megalapozott, a felperes els6dleges kereseti kérelmét el kell
utasitani.
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Az annak megdllapitdsdra irdnyuld mdsodlagos kereseti kérelemrdl, hogy a védjegy-
dtalakitdsi eljdrdsnak nincs akaddlya

A 40/94 rendelet 108. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a kozosségi
védjegybejelentés vagy a kozosségi védjegy jogosultja kozdsségi védjegybejelentésé-
nek vagy kozosségi védjegyének nemszeti védjegybejelentéssé vald atalakitast
kérheti, feltéve, hogy a kozdsségi védjegybejelentést elutasitottak.

Jelen tigyben meg kell allapitani, hogy a felperes még nem kérte kozosségi
védjegybejelentésének 4talakitasit. A masodlagos kérelem lényegében arra irdnyul,
hogy az Els6foka Bir6sig elbzetesen — a 40/94 rendelet 63. cikke értelmében
megtémadhaté hatdrozattdl teljesen fiiggetleniil ~ 4llapitson meg kotelezettséget az
OHIM részérél.

Ennek megdllapitdsa nem tartozik az Els6foku Birésag hatdskorébe, a masodlagos
kereseti kérelmet tehat mint elfogadhatatlant el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljardsi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a alapjén az Els6fokt Birésig a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozé kérelmének megfeleléen kotelezni kell a
koltségek viselésére.
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A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (midsodik tanacs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A keresetet elutasitja,

2) A felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Pirrung Meij Forwood

Kihirdetve Luxemburgban, a 2005. mdrcius 1-jei nyilvinos tlésen.

H. Jung J. Pirrung

hivatalvezetd elnék
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