DOM AV DEN 1.3.2005 — MAL T-185/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
_den 1 mars 2005 "

I méal T-185/03,

Vincenzo Fusco, Sarmeola di Rubano (Italien), féretridd av advokaten B. Saguatti,
s6kande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Montalto och P. Bullock, bada i
egenskap av ombud,

svarande,

i vilket motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrdns éverklagandenimnd,
tillika intervenient i forfarandet vid forstainstansritten, var

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, Lugano
(Schweiz), foretritt av M. Bosshard, S. Verea och K. Muraro,

* RiittegAngssprak: italienska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byréns fjarde dverklagandenimnd den 17 mars 2003 i drende R 1023/2001-4,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och
N.J. Forwood,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av anstkan, som inkom till férstainstansrittens kansli den
27 maj 2003

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 17 september 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till forstainstansrittens
kansli den 10 september 2003,

med beaktande av s6kandens replik, som inkom till forstainstansrittens kansli den
5 november 2003,

och efter att forhandling hallits den 22 juni 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 21 januari 1998 ingav sdkanden en ansokan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till Byrdn foér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrén), med stod
av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3).

Det varumirke som registreringsansékan avsag var ordtecknet ENZO FUSCO.

De varor som registreringsansokan avsag ingdr i klasserna 3, 9, 18, 24 och 25 i
Niceéverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och
motsvarar féljande beskrivning for varje klass:

— "Tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hérvardspreparat, tandpulver, ~krim
och -pastor”, vilka ingér i klass 3. '
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— "Glastgon, glaségonfodral”, vilka ingér i klass 9.

— "Léder och ldderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej
ingdende i andra klasser; djurhudar och pilsskinn; koffertar och resviskor;
véskor och ryggsickar; paraplyer, parasoller och promenadkippar”, vilka ingér i
klass 18.

— "Vévnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser; singklider och
bordsdukar”, vilka ingar i klass 24.

~— "Kléder, fotbeklddnader, huvudbonader”, vilka ingar i klass 25.

Ansdkan om varumérkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 2/1999 av den 11 januari 1999,

Den 8 april 1999 framstillde intervenienten, med stdd av artikel 42 i forordning
nr 40/94, en inviindning mot registreringen av varumérket i friga,

Till stéd for invindningen &beropades gemenskapsordmirket ANTONIO FUSCO.
Anstkan om registrering av det mérket ingavs den 10 oktober 1997, och varumirket
registrerades den 8 mars 1999,

Det &ldre varumirket har registrerats for varor som motsvarar foljande beskriv-
ningar:

"Blekningspreparat och andra #mnen for anvindning vid tvitt; rengorings-,
poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvards-
preparat; tandpulver, -krdm och -pastor”, vilka ingar i klass 3.
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"Glaségon; vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska
och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument for
lantmiteri, besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning),
livraddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, sindning
eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databirare; grammofonskivor;
forsiljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaappa-
rater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsldcknings-
apparatur”, vilka ingér i klass 9. '

» Adla metaller och deras legeringar samt varor av ddla metaller eller dverdragna
didrmed, ej ingaende i andra klasser; smycken, ddelstenar; ur och tidmitnings-
instrument”, vilka ingar i klass 14.

-"Lider och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej

ingdende i andra Kklasser; djurhudar och-pélsskinn; koffertar och resviskor;
paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakeriva-
ror”, vilka ingér i klass 18. .

"Mobler, speglar, tavelramar; varor (ej ingéende i andra klasser) av trd, kork,
vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, [skoldpadds]skal, birnsten,
pirlemor, sjoskum eller av erséttningar for dessa material, eller av plast”, vilka
ingér i klass 20.

"Vivnader och textila produkter, ej ingdende i andra Klasser; séngklider och
bordsdukar”, vilka ingér i klass 24.

"Klider, fotbeklidnader, huvudbonader”, vilka ingar i klass 25.
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Genom beslut av den 28 september 2001 avslog invéindningsenheten registrerings-
ansdkan med stod av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Den 5 december 2001 G6verklagade sdkanden invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyrdns fjirde overklagandendmnd avslog &éverklagandet genom
beslut av den 17 mars 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Overklagande-
nidmnden ansag att efternamnet Fusco, som férekommer i bada tecknen och som i
Italien varken &r ovanligt eller sirskilt vanligt forekommande, var mer sirpriglat
jémfort med férnamnen Antonio och Enzo, vilka bada #r vanliga fornamn. Den
ansdg att likheten mellan tecknen varken var liten eller stor, utan medelstor.
Eftersom de varor som tecknen avsdg var identiska ansag 6verklagandenimnden att
férekomsten av orddelen Fusco i de bada tecknen gjorde att det framstod som
sannolikt att det forelag en forvixlingsrisk hos malgruppen.

Parternas yrkanden

Sokanden har i ans6kan yrkat att férstainstansritten skall

— i forsta hand, ogiltigforklara verklagandenimndens omtvistade beslut,

— faststilla att ordméirket ENZO FUSCO kan registreras som gemenskapsvaru-
marke,
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— i andra hand, for det fall forstainstansritten anser att det foreligger en
forvixlingsrisk” mellan varumirkena, faststilla beslutets exakta geografiska
tillimpningsomréde,

— i forsta hand, faststilla att det fortfarande &r mojligt att tillimpa det
omvandlingsforfarande som foreskrivs i artikel 108 i férordning nr 40/94, utom
vad betriffar det omrade dér det uttryckligen har ansetts foreligga en
forvéxlingsrisk, och

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersitta rattegingskostna-
derna eller, i andra hand, besluta att rattegingskostnaderna skall delas mellan
parterna.

12 Vid forhandlingen franfoll sékanden det andra och det tredje yrkandet, vilket

13

forstainstansritten beaktade. Sokanden uppgav dven att det fjérde yrkandet avser en
framtida fraga som endast aktualiseras for det fall talan ogillas.

Harmoniseringsbyrin och intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sdkanden att ersitta réttegangskostnaderna.
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Rittslig bedémning

Upptagande till sakprovning

Parternas argument

Intervenienten har hévdat att advokatens underskrift i anstkan skiljer sig fran
underskriften i rittegangsfullmakten. Vidare har kopiorna av ansékan inte bestyrkts
av en advokat som #&r medlem i advokatsamfundet i en medlemsstat. Vid
férhandlingen ingav intervenienten tre handlingar till forstainstansritten med
grafologiska expertutlatanden for att visa att det & nédvindigt att ta upp fragan
huruvida underskriften av sékandens advokat ar #kta,

I repliken och vid foérhandlingen har sékandens advokat uppgett att det &r hans
underskrift som forekommer i ansékan och i rittegangsfullmakten. Den ena
underskuiften ar ldslig och fullstindig, den andra bestar av hans initialer. Vidare
bifogade stkanden till repliken sju kopior av ansékan, vilka har bestyrkts av hans
advokat.

Sékanden har gjort gillande att de tre grafologiska expertutlatandena ingavs for sent.
Harmoniseringsbyran har uppgett att den #r bensigen att dela denna uppfattning.
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Forstainstansrittens beddmning

Sokandens advokat har uppgett att det #r hans underskrift som férekommer- i
ansékan och i rittegingsfullmakten. Grafologerna har i sina expertutlatanden
papekat att de underskrifter som legat till grund for deras yttranden inte gor det
mojligt att utesluta att underskrifterna hérrér frin samma person. Med beaktande av
detta finner forstainstansritten att intervenientens forsta invéndning om rétte-
gangshinder skall ogillas, utan att det &r nddvéndigt att ta stillning till huruvida de
grafologiska expertutlatandena ingavs for sent.

Vad betriffar de bestyrkta kopiorna réicker det att pépeka att sokanden har avhjélpt
denna brist i ansokan.

Yrkandet om ogiltigforklaring

Parternas argument

Till stod for yrkandet om ogiltigforklaring har sékanden anfort en enda grund, som
avser att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har &sidosatts.

Det #r ostridigt mellan parterna att de varor som omfattas av de beroérda
varumiirkena ir identiska. Vidare har parterna uteslutande refererat till den
italienska marknaden.
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Sékanden har i huvudsak gjort gillande att éverklagandenimnden tillimpade de
principer som giller vid beddmningen av forvixlingsrisken pa ett felaktigt sitt.

For det férsta har sbkanden gjort gillande att 6verklagandenimnden pa ett felaktigt
stt tillimpade principen att jimforelsen av de berdrda tecknen skall goras pa ett
enhetligt och sammanfattande sitt genom att beakta det helhetsintryck som tecknen
ger. Enligt s6kanden har éverklagandenimnden obefogat inriktat sin jimforelse
enbart pa bestdndsdelen Fusco.

For det andra anser sokanden att $verklagandenimnden grundade sitt resonemang
pd teoremet att den mest framtridande och sirpriglade bestandsdelen i ett
varumiirke som bestér av ett fornamn och ett efternamn alltid 4r efternamnet.
Stkanden anser att bedomningen av sadana tecken skall ske enligt samma principer
som géller vid jamforelsen av andra tecken. Vid férhandlingen hénvisade sékanden
till en rad aktuella avgtranden av tyska och spanska domstolar, i vilka det slagits fast
att en modern genomsnittkonsument inte a priori anser att ett efternamn #r den
mest framtrddande bestandsdelen i ett tecken som #r sammansatt enligt formeln
fornamn + efternamn.

For det tredje har sokanden gjort gillande att dverklagandenéimnden grundade det
omtvistade beslutet pé felaktiga uppgifter. I motsats till vad 6verklagandenéimnden
angav i beslutet & efternamnet Fusco inte ett ovanligt efternamn, utan ett ganska
vanligt efternamn. Aven om férnamnen Antonio och Enzo #r vanliga fornamn i
Italien, kvarstdr det faktum att det dr frdga om mycket skilda férnamn. Sékanden
anser att det identiska efternamn som forekommer i bida de aktuella tecknen
uppvigs av skillnaden mellan férnamnen Enzo och Antonio och av det faktum att
Fusco #r ett ganska vanligt efternamn i Italien.
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For det fjarde anser sokanden att italienska konsumenter av klddesplagg ér sérskilt
uppmiirksamma och medvetna samt fullt kapabla att associera de varor som
respektive varumirke avser till tvd olika designer, utan att riskera att forvixla
varornas ursprung. Sokanden har bestritt dverklagandendmndens slutsats att denna
omddmesformaga eventuellt kan vara resultatet av en inlédrningsprocess med tiden,
men att en sidan forméga inte finns a priori.

Fér det femte anser sdkanden att dverklagandendmnden felbedomde relevansen av
fragan huruvida de berérda varumirkena ar vilkinda. Vad forst betréffar det éldre
varumirket, anser sokanden att det inte dr kint. Eftersom det aldre varumirket inte
sr kant ar likheten mellan de berérda varumirkena inte tillrickligt stor for att det
skall anses foreligga en forvixlingsrisk. Vidare borde éverklagandenimnden ha
beaktat det forhallandet att varumirket ENZO FUSCO ér skyddat i Italien sedan
&r 1982 och att sokanden #r en erkind designer som varit verksam i branschen i mer
in trettio ar. '

Harmoniseringsbyran har genmilt att éverklagandendmnden gjorde en korrekt
tillimpning av de principer som géller vid jaimforelser mellan tecken. Den har bland
annat papekat att efternamnet Fusco utgor den mest framtridande bestindsdelen i
vart och ett av tecknen av de skil som angavs i det omtvistade beslutet.

Enligt intervenienten utgor efternamnet den huvudsakliga bestdndsdel som anger
personens civilstaind och konsumenten uppfattar dirfor den delen som den mest
framtridande bestandsdelen i ett varumirke som #r sammansatt enligt formeln
fornamn -+ efternamn. Vidare anser intervenienten att nir konsumenten stéter pa de
berérda varumirkena kan denne fa uppfattningen att-det finns ett sliktband mellan
innehavarna av de bada varumirkena. Till stod for detta pastiende har interve-
nienten hénvisat till italienska domstolars olika avgoranden pad omradet.
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Vad betriffar fragan huruvida de berérda tecknen #r vilkinda anser harmoniser-
ingsbyrdn och intervenienten i huvudsak att skandens argument &r irrelevanta.

Forstainstansrittens beddmning

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 féreskrivs att om innehavaren av ett ildre
varumdrke invénder skall det varumirke som ansdkan giller inte kunna registreras
om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det ildre varumirket och
de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ir identiska eller 4r av liknande
slag — foreligger en risk att allminheten forviixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumirket &r skyddat.

Enligt fast réttspraxis foreligger forviixlingsrisk om det finns en risk att allminheten
kan tro att varorna eller tjéinsterna i fraga kommer frén samma foretag, eller i
forekommande fall fran féretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger
forvaxlingsrisk goras en helhetsbedémning, mot bakgrund av hur malgruppen
uppfattar tecknen och varorna eller tjénsterna i fraga, och med hansyn till samtliga
relevanta omstéindigheter i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan
tecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjanster som de avser (se
forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrain — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33 och dir angiven rittspraxis).
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— Malgruppen

I forevarande fall &r det dldre varumirket ett gemenskapsvarumérke. Hirav foljer att
Europeiska gemenskapen #r det omrade ddr det dldre varumdrket &r skyddat. I
artikel 1.2 i forordning nr 40/94 foreskrivs att ett gemenskapsvarumdrke skall ha en
enhetlig karaktir, och dirav foljer att ett dldre gemenskapsvarumirke skyddas pa ett
identiskt satt i alla medlemsstater. Aldre gemenskapsvarumirken kan séledes
aberopas mot varje senare ansokan om varumérkesregistrering som inskréinker deras
skydd, &ven om det endast #r i forhallande till konsumenternas uppfattning i en del
av gemenskapen, Harav foljer att principen i artikel 7.2 i forordning nr 40/94, enligt
vilken det ricker att ett absolut registreringshinder endast finns i endast en del av
gemenskapen for att ett varumérke inte far registreras, dven &r analogt tillimplig da
det foreligger ett relativt registreringshinder i den mening som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94.

I punkt 15 i det omtvistade beslutet hiinvisade éverklagandendmnden visserligen till
konsumenten “inom gemenskapen”, men det framgar av hela det resonemang som
direfter foljer att overklagandenimnden endast undersokte den italienska
marknaden. I punkt 20 i det omtvistade beslutet hinvisade dverklagandenidmnden
till statistik 6ver hur vanligt efternamnet Fusco dr i Italien. I punkt 22 i det
omtvistade beslutet undersékte éverklagandenamnden hur en "italiensk konsument”
uppfattar det #ldre varumirket. Av sammanhanget framgar att punkt 23 i det
omtvistade beslutet endast avser de italienska konsumenternas uppfattning, &ven om
det inte uttryckligen hénvisas till den italienska marknaden. Denna punkt innehéller

-nimligen ett parallellt resonemang till resonemanget i den féregdende punkten,

vilken uttryckligen hanvisar till den italienska marknaden.

Vidare har parterna i sina argument uteslutande hénvisat till Italien.
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Av detta foljer att forstainstansritten skall begriinsa sin prévning av det omtvistade
beslutet till att enbart avse forvixlingsrisken hos en italiensk konsument.

Varken &verklagandendmnden eller harmoniseringsbyrans invindningsenhet tog
uttryckligen stéllning till malgruppens sammansittning. Det framgir dock av
invéndningsenhetens beslut att nimnda enhet bedémde forvixlingsrisken utifrn
uppfattningen hos en genomsnittskonsument som antas vara normalt informerad
samt skiligen uppmirksam och medveten. Overklagandenimnden godkinde
implicit denna slutsats, utan att det ifragasattes av sékanden eller intervenienten,

Av detta foljer att forstainstansritten skall bedéma forvixlingsrisken utifran
uppfattningen hos en italiensk genomsnittskonsument utan fackkunskap.

— Likheten mellan varorna

Parterna har inte bestritt éverklagandenimndens slutsats att de varor som omfattas
av varumérkena i friga 4r identiska. Foljaktligen finner forstainstansritten det
lampligt att utgd frén den premissen.

— Likheten mellan tecknen

Det ér ostridigt mellan parterna att en italiensk konsument uppfattar tecknen som
att de har en identisk struktur, i form av ett fornamn foljt av ett efternamn (frnamn
+ efternamn).
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De berérda tecknen liknar varandra bade i visuellt och fonetiskt hanseende, genom
att efternamnet Fusco forekommer i bada tecknen. Diremot skiljer de sig &t genom
de férnamn som foregar detta ord, nimligen Antonjo och Enzo, det sistndmnda ett
smeknamn for fornamnet Vincenzo. Parterna ir eniga om att dessa férnamn inte
liknar varandra, vare sig i visuellt eller ljudméssigt hdnseende.

I begreppsmissigt héinseende anser forstainstansrdtten att konsumenten, av det
forhallandet att fornamnen ér olika, normalt kommer att dra slutsatsen att orden
Enzo Fusco och Antonio Fusco avser tvi olika personer. Vidare ar det ostridigt
mellan parterna att tecknen inte har nagot semantiskt samband med de varor som
de avser utan kommer att uppfattas som egennamn.

Overklagandenamnden ansig att efternamnet Fusco utgjorde den mest fram-
tradande och sirskiljande bestindsdelen i de bada tecknen pa grund av, for det
forsta, att det dr ett efternamn, for det andra, att detta efternamn inte &r sarskilt
vanligt i Italien och, for det tredje, att varken Antonio eller Enzo &r ovanliga fornamn
i Italien.

Tvisten avser siledes huvudsakligen frigan huruvida forekomsten av olika férnamn i
detta fall ricker for att det inte skall anses foreligga nagon forvixlingsrisk hos en
italiensk konsument, vilket sokanden har gjort géllande, eller huruvida tvértom
ordet Fusco utgér en si framtridande bestandsdel i de berdrda tecknen att
forekomsten av fornamnen Enzo och Antonio, vilka #r helt olika, blir av
underordnad betydelse eller utplanas i konsumentens uppfattning och minnesbild.

I artikel 4 i forordning nr 40/94 foreskrivs att ett gemenskapsvarumirke kan utgoras
av alla kinnetecken som kan aterges grafiskt, sarskilt personnamn, I artiklarna 7 och
8 i forordningen, vilka avser registreringshinder, gérs det inte nagon atskillnad
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mellan tecken av olika slag. Bedémningen av forvixlingsrisken, i den mening som
avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, mellan sidana tecken skall foljaktligen
goras enligt samma principer som giller for alla andra slags tecken. Detta utesluter
dock inte att méalgruppens uppfattning av ett tecken kan paverkas av det forhallandet
att tecknet bestér av ett personnamn.

Av fast rdttspraxis framgar att bedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de
aktuella tecknens visuella likhet, fonetiska likhet och begreppsmiissiga likhet, skall
grunda sig pa det helhetsintryck som tecknen ger, bland annat med hinsyn till deras
sdrskiljande och mest framtridande bestandsdelar (se forstainstansrittens dom av
den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrin
— Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 47 och
ddr angiven rittspraxis). Konsumenten har sillan mojlighet att géra en direkt
jdmférelse mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar
minnesbild (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26). I allminhet #r det ett teckens mest
framtridande och sirskiljande sirdrag som r littast att minnas (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01,
Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-
4359, punkterna 47 och 48). Den omsténdigheten att det #r nédviindigt att bedéma
det helhetsintryck som ett tecken ger utesluter foljaktligen inte att vart och ett av
tecknets bestandsdelar bedéms for att faststilla vilka bestdndsdelar som 4r mest
framtrédande.

Hirav foljer att &verklagandenimnden inte &sidosatte de principer som foljer av
réttspraxis, nir den forsokte faststilla dels vilka bestandsdelar som var lika och olika
i de bada tecknen, dels huruvida det fanns en mer framtridande bestandsdel som
konsumenten littare kunde komma ihag,

Forstainstansréitten skall dock mer i detalj undersdka relevansen av det antagande
som dverklagandendmnden utgick ifran, nimligen att efternamnet Fusco utgor den
mest framtridande bestdndsdelen i tecknen i fraga,
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Det skall forst konstateras att ordet Fusco i de bada berdrda tecknen vid fOrsta
anblicken inte framhivs vare sig i visuellt eller fonetiskt hénseende. I det #ldre
varumiirket forekommer fornamnet Antonio i bérjan av tecknet. Vidare dr detta ord
bade i visuellt och fonetiskt hanseende lingre &n det efterféljande ordet Fusco.
Férnamnet Enzo, vilket forekommer i borjan av det tecken som registrerings-
ansékan avser, dr lite kortare &n ordet Fusco i visuellt hinseende, men i fonetiskt
hinseende #r orden Enzo och Fusco, vilka bada bestar av tvé stavelser, lika langa.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten anser emellertid, i likhet med &ver-
klagandenimnden i det omtvistade beslutet, att i ett tecken som bestir av ett
fornamn och ett efternamn #r det efternamnet som ger varumirket dess
sirskiljningsformaga och foljaktligen utgor den mest framtrédande bestandsdelen,
savida det inte 4r friga om ett mycket vanligt efternamn som pé grund dérav har en
klart begrinsad sdrskiljningsformaga.

Férstainstansritten konstaterar att ingen av parterna har ifrdgasatt overklagande-
nimndens bedémning att varken férnamnet Enzo eller fornamnet Antonio kommer
att uppfattas som viktigare, mer utpréglat eller mer sérskiljande &n ordet Fusco.

Det skall vidare papekas att det i de olika linderna i Europeiska gemenskapen kan
variera ndr det giller hur tecken som bestir av personnamn uppfattas. For att fa
klarhet i huruvida malgruppen i ett visst land i allméinhet anser att efternamnet har
storre sirskiljningsformaga #n fornamnet kan rittspraxis frén detta land ge
vigledning, #ven om den inte dr bindande for gemenskapsorganen.
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I f6revarande mal skall hénsyn tas till hur den italienska malgruppen uppfattar
tecknen i friga. Forstainstansritten noterar att i italiensk rittspraxis anses, sdsom
intervenienten har papekat, i allménhet efternamnet utgéra den centrala delen i ett
tecken som bestr av ett fornamn och ett efternamn. Vidare #r det ostridigt mellan
parterna att efternamnet Fusco inte tillhér de vanligaste efternamnen i Italien.

Under dessa forhdllanden anser forstainstansritten att det i detta fall inte finns
ndgon anledning att ifrdgasitta overklagandenimndens bedémning, vilken &ven
delades av invéndningsenheten, att en italiensk konsument i allminhet anser att
efternamnet har storre sirskiljningsformaga &n det férnamn som férekommer i
varumdrkena i friga.

Foljaktligen anser forstainstansritten att tecknen i frdga har en viss likhet till foljd av
att den mest utmérkande bestindsdelen &r identisk. Med hinsyn till de 6vriga
bestandsdelarna i tecknen, det vill séga fornamnen Antonio och Enzo, #r likheten
dock varken liten eller stor.

— Forvixlingsrisken

Enligt fast réttspraxis forutsitter bedémningen av forvixlingsrisken ett visst samspel
mellan de omsténdigheter som beaktas, sirskilt varumirkenas likhet och likheten
mellan de varor eller tjénster som de avser. Om dessa varor eller tjinster inte liknar
varandra i sirskilt hog grad kan detta kompenseras av att tecknen i hog grad liknar
varandra (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och, i fraga om tillimpningen av férordning
nr 40/94, domen i det ovannédimnda malet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 32).
Av samma réttspraxis foljer att ju storre det dldre varumérkets sirskiljningsformaga
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visar sig vara, desto storre ar forvéxlingsrisken (se analogt domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24; domarna
i de ovanniamnda mélen Canon, punkt 18, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

I forevarande mal har sékanden for det forsta gjort gillande att malgruppen, vid kép
av varorna i fraga, dr sirskilt uppmérksam.

I det avseendet framgir det av rittspraxis att konsumentens uppmérksamhet kan
variera beroende pé vilken kategori av varor eller tjinster det ér friga om (se analogt
domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26). Som
harmoniseringsbyran korrekt har papekat ricker det dock inte att sokanden
generellt hiivdar att konsumenten av varorna i fréga ér mycket uppmérksam, utan
att detta pastdende niirmare preciseras eller stods av nagon bevisning. Hérav foljer
att sbkandens argument, att den konsument som varorna riktar sig till &r sérskilt
uppmirksam, inte kan godtas. '

Sokanden anser for det andra att overklagandenimnden borde ha beaktat det
forhallandet att det dldre varumairket inte dr ként.

Forstainstansritten konstaterar att intervenienten inte har hivdat att det dldre
varumirket har stor sirskiljningsformaga pa grund av att varumirket dr kéint pa den
italienska marknaden. Harmoniseringsbyran och intervenienten har dock med rétta
papekat att sokanden har misstagit sig nir det giller foljderna av att det dldre
varumirket eventuellt inte ir kint, genom att héivda att det dldre varumirket i det
fallet endast dtnjuter ett svagare skydd. Det dldre varumirkets sirskiljningsformaga,
till f6ljd av varumérkets inneboende egenskaper eller den omsténdigheten att det &r
Kint, skall nimligen beaktas vid beddmningen av huruvida likheten mellan de varor
eller tjéinster som omfattas av de tva varumarkena ér tillréckligt stor for att det skall
uppsta en forvixlingsrisk (domen i det ovannimnda malet Canon, punkterna 18 och
24). Diremot dr det inte en forutsittning att varumérket dr kint for att den tidigare
rdtten skall skyddas. '
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For det tredje anser sbkanden att &verklagandenimnden borde ha beaktat det
forhallandet att varumirket ENZO FUSCO ér skyddat i Italien sedan ar 1982 och att
s6kanden #r en erkidnd designer som varit verksam i branschen i mer #n trettio ar.

I det avseendet har 6verklagandenimnden, i punkt 18 i det omtvistade beslutet,
angett att forvirvet av den formella ritten till varumarket ENZO FUSCO i Italien
sedan &r 1982 saknade relevans fér tvistens utgng, eftersom de enda rittigheter som
skulle beaktas var de tva gemenskapsvarumirkena i fraga,

Forstainstansrdtten godtar denna slutsats, Om sékanden innehar ett nationellt
varumirke som ér éldre &n gemenskapsvarumirket ANTONIO FUSCO och som, i
vart fall i allt vésentligt, dr identiskt med det varumirke som anstkan om
gemenskapsvarumirke avser, ankommer det pa sokanden, om denne anser det
befogat och s& 6nskar, att séka skydda varumirket genom ett invindnings- eller
ogiltighetsforfarande eller i forekommande fall vid behorig nationell domstol i
enlighet med artikel 106 i forordning nr 40/94. Si linge diremot det #ldre
gemenskapsvarumérket ANTONIO FUSCO faktiskt #r skyddat, &r den tidigare
nationella registreringen av detta varumirke inte relevant vid en inviindning mot en
ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke, &ven om det gemenskaps-
varuméirke som ansokan avser #r identiskt med ett nationellt varumirke som
sokanden registrerade fore det gemenskapsvarumérke som invindningen avser (se,
for ett liknande resonemang, angiende forekomsten av ett absolut registrerings-
hinder vad betriffar det &ldre varumirket, forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. I1-4335, punkt 55).

I den mén s6kandens argument syftar till att visa att det dldre gemenskapsvaru-
mirkets sérskiljningsformaga har minskat till f6ljd av att det varumirket och det
italienska varumérket ENZO FUSCO, vilket har uppgetts vara skyddat sedan ar
1982, har samexisterat ostort, papekar forstainstansritten att dven om detta
antagande skulle godtas dr den period under vilken dessa bida mirken har
samexisterat alltfor kort for att kunna pdverka den italienska konsumentens
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uppfattning, Det framgir nimligen av handlingarna i malet att ansdkan om
registrering av det dldre gemenskapsvarumirket ingavs den 10 oktober 1997 och att
varumirket registrerades den 8 mars 1999. Eftersom ansokan om registrering av det
omtvistade varumirket ingavs den 21 januari 1998, omfattar den relevanta perioden
inte ens fyra ménader.

Vad slutligen betriffar sokandens yrkesmissiga och privata karridr eller huruvida
namnet Enzo Fusco eventuellt 4r kint, finner forstainstansrétten att sékanden inte
har lamnat nédvéindiga uppgifter for att forstainstansrétten skall kunna beddma
huruvida dessa omstéindigheter &r materiellt riktiga eller ens relevanta, Sokanden har
i synnerhet underlatit att visa p vilket sitt dessa omsténdigheter paverkar hur den
italienska konsumenten uppfattar tecknen i fraga.

Vid helhetsbedémningen av forvixlingsrisken kan det forhallandet att tecknen inte
liknar varandra i sarskilt hog grad kompenseras av andra relevanta omsténdigheter,
sasom att varorna i hog grad liknar varandra.

I forevarande mal anser forstainstansritten att den italienska konsumenten, pa
grund av att denne i allménhet anser att efternamnet har stérre sérskiljningsférméga
&n fornamnet, snarare kommer ihdg bestindsdelen Fusco an fornamnen Antonio
eller Enzo. Vidare dr de berdrda varorna identiska. Under dessa forhallanden har
overklagandenimnden inte gjort sig skyldig till ndgon felaktig réttstillimpning
genom att anse att en konsument som stSter pa en vara som &r mérkt med
varumirket ENZO FUSCO kan forvixla detta med det dldre varumidrket ANTONIO
FUSCO, vilket gor att det foreligger en forvixlingsrisk. '

Eftersom talan inte kan bifallas pa den enda grund som dberopats och som avser att
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har asidosatts, skall sokandens forstahands-
yrkande ogillas. '
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Andrahandsyrkandet om att det skall faststéillas att det fortfarande Gr mojligt att
tillimpa omvandlingsforfarandet

Enligt artikel 108.1 a i férordning nr 40/94 far sékanden av ett gemenskapsvaru-
mirke begéra omvandling av sin ansdkan om gemenskapsvarumirke till en ansékan
om nationellt varumérke i den man ansékan om gemenskapsvarumirke avslés.

I férevarande mél konstaterar forstainstansritten att sékanden #nnu inte har begirt
att ansékan om gemenskapsvarumirke skall omvandlas. Andrahandsyrkandet avser i
huvudsak att forstainstansriitten skall faststilla, pa forhand och utan samband med
en rittsakt mot vilken talan kan vickas enligt artikel 63 i forordning nr 40/94, att det
foreligger en skyldighet foér harmoniseringsbyrén,

Forstainstansrétten saknar behorighet att faststilla detta, och andrahandsyrkandet
skall dirfor avvisas.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
réttegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom stkanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och intervenien-
tens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 1 mars 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare
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