WYROK Z DNIA1.3.2005 r. — SPRAWA T-185/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)

z dnia 1 marca 2005 r."*

W sprawie T-185/03

Vincenzo Fusco, zamieszkaly w Sarmeola di Rubano (Wtochy), reprezentowany
przez adwokata B. Saguattiego,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, z siedziba
w Lugano (Szwajcaria), reprezentowana przez M. Bossharda, S. Veree oraz
K. Murarg,

* Jezyk postepowania: wloski.
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majgcej za przedmiot skarge na decyzje czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
17 marca 2003 r. w sprawie R 1023/2001-4,

SAD PIERWSZE]J INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N. J. Forwood, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 27 maja 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 17 wrze$nia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez interwenienta
w sekretariacie Sagdu w dniu 10 wrzeénia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z replika skarzacego zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
5 listopada 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 czerwca 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 21 stycznia 1998 r. skarzacy dokonal zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewne¢trznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspo6lnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11,
str. 1).

Znakiem towarowym, ktérego dotyczy zgloszenie, jest stlowne oznaczenie ENZO
FUSCO.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 3, 9, 18, 24 i 25
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

»mydla, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, ptyny do pielegnacji wloséw,
$rodki do czyszczenia zebéw”, nalezace do klasy 3,
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— ,okulary, etui na okulary”, nalezace do klasy 9,

— skora, imitacje skéry, towary z tych surowcéw niesklasyfikowane w innych
klasach; skéra zwierzeca; kufry i walizki; plecaki i torebki; parasole i parasole
przeciwstoneczne, kije do parasoli”, nalezgce do klasy 18,

— ,materialy i towary tekstylne niesklasyfikowane w innych klasach; bielizna
stolowa i posciel”, nalezace do klasy 18,

— ,odziez, obuwie, kapelusze”, nalezace do klasy 25.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych
Znakéw Towarowych nr 2/1999 z dnia 11 stycznia 1999 r. ‘

W dniu 8 kwietnia 1999 r. interwenient zlozyt, na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.

Znakiem towarowym powolanym na poparcie sprzeciwu jest stfowny wspdlnotowy
znak towarowy ANTONIO FUSCO, zgloszony w dniu 10 pazdziernika 1997 r.
i zarejestrowany w dniu 8 marca 1999 r.

Towary, dla ktérych ten wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany,
odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— u$rodki do wyblyszczania stosowane w pralnictwie; $rodki do szorowania,
polerowania, wywabiania, $cierania; mydla; produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, pltyny do pielegnacji wloséw, $rodki do czyszczenia
zebow”, nalezace do klasy 3,
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— ,okulary; aparaty i urzadzenia dla celéw naukowych, do nurkowania, do
wykonywania prac geodezyjnych, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, do wazenia, mierzenia, sygnalizacji, kontroli, wyposazenie dla
ratownictwa, urzadzenia dydaktyczne, aparaty do rejestracji, transmisji,
odtwarzania diwigku i obrazu; magnetyczne no$niki informacji; ptyty dzwie-
kowe; automaty biletowe oraz mechanizmy do aparatéw uruchamianych na
monety, kasy rejestrujace, maszyny liczgce, aparatura do przetwarzania
informacji oraz komputery; urzadzenia do gaszenia ognia”, nalezace do klasy 9,

— ,metale szlachetne i ich stopy oraz towary z tych materiatéw lub pokryte ich
warstwa niesklasyfikowane w innych klasach; wyroby jubilerskie; kamienie
szlachetne; zegary i przyrzady chronometryczne”, nalezace do klasy 14,

— ,skora, imitacje skoéry, towary z tych surowcéw niesklasyfikowane w innych
klasach; skoéra zwierzeca; kufry i walizki; plecaki i torebki; parasole i parasole
przeciwsloneczne, kije do parasoli; siodta do jazdy konnej”, nalezace do klasy 18,

— ,meble, szkla (lustra), ramy; niesklasyfikowane w innych klasach towary
z drewna, korka, trzciny, rotanu, wikliny, rogu, kosci, kosci stoniowej, fiszbinu,
luski, bursztynu, macicy perlowej, piany, z surogatéw tych wszystkich
materialéw albo z tworzywa sztucznego”, nalezace do klasy 20,

— ,materialy i towary tekstylne niesklasyfikowane w innych klasach; bielizna
stolowa i posciel”, nalezace do klasy 24,

— ,odziez, obuwie, kapelusze”, nalezace do klasy 25.
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Decyzja z dnia 28 wrze$nia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

W dniu 5 grudnia 2001 r. skarzacy wniést do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 17 marca 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM nie uwzglednita odwotania. Izba Odwolawcza stwierdzita
w istocie, ze nazwisko ,Fusco”, stanowigce cze$é kazdego z oznaczen, nie bylo we
Wloszech ani rzadkie, ani szczegélnie rozpowszechnione, miato charakter bardziej
indywidualizujacy w poréwnaniu z imionami ,Antonio” i ,Enzo”, ktére byly
imionami powszechnymi. Izba Odwolawcza okreslita stopieri podobienistwa ani nie
jako niski, ani znaczacy, lecz przecigtny. Doszla ona do wniosku, ze obecnoéé
elementu stownego ,Fusco” w tych dwéch oznaczeniach moze spowodowaé
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad wtasciwego kregu odbiorcéw, poniewaz
oznaczone towary s identyczne. ,

Zadania stron

W skardze skarzacy wnosi do Sadu:

— tytulem Zadania gléwnego o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji Izby
Odwolawczej,

— stwierdzenie, ze zgloszony wspé6lnotowy znak towarowy ENZO FUSCO podlega
rejestracji,
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— pomocniczo, jezeli Sad uzna, ze znaki towarowe moga wprowadza¢ w blad,
o okreélenie dokladnego terytorialnego zakresu obowigzywania decyzji,

— réwniez tytulem zadania gléwnego o orzeczenie, ze postgpowanie w sprawie
konwersji przewidziane w art. 108 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostanie
wylaczone, z wyjatkiem obszaru, w stosunku do ktérego zostanie stwierdzone
w spos6b bezposredni istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad,

— o obcigzenie OHIM oraz interwenienta kosztami postepowania albo, pomocni-
czo, o zasgdzenie zwrotu kosztow.

12 Na rozprawie skarzacy odstapit od zadan drugiego i trzeciego, co zostalo przyjete
przez Sad. Przyznat on réwniez, ze czwarte zadanie dotyczy kwestii przyszlej, ktéra
powstanie dopiero w razie oddalenia skargi.

13 OHIM oraz interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacego kosztami postgpowania.
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Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci

Argumenty stron

Interwenient podnosi, ze podpis adwokata znajdujacy si¢ na skardze oraz podpis
znajdujacy si¢ na petnomocnictwie procesowym sa rézne. Co wigcej, zgodnos$é
odpiséw skargi z oryginalem nie zostata po$wiadczona przez adwokata wpisanego na
liste adwokatéw paristwa czlonkowskiego. Na rozprawie interwenient przedtozyt
Sadowi trzy ekspertyzy z zakresu pisma recznego na potwierdzenie, Zze zakwes-
tionowanie przez nig autentycznosci podpisu adwokata skarzacego bylo konieczne.

W replice, jak réwniez na rozprawie, adwokat skarzacego o$wiadczyl, ze podpisy
znajdujace si¢ na skardze oraz na pelnomocnictwie procesowym s3 jego podpisami,
z tym Ze jeden jest czytelny i pelny, a drugi zostal zlozony w formie parafy. Ponadto
skarzacy zalaczyt do repliki siedem odpiséw skargi, ktérych zgodno$éé z oryginatem
zostala poswiadczona przez jego adwokata.

Skarzacy zarzucil, ze zlozenie trzech ekspertyz z zakresu pisma recznego nastapito
po terminie. OHIM wskazal, ze jest sklonny podzieli¢ ten poglad.
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Ocena Sadu

Sad ocenia, ze pierwsze twierdzenie na poparcie zarzutu niedopuszczalno$ci
podniesionego przez interwenienta nie moze zosta¢ uwzglednione bez uprzedniego
zweryfikowania kwestii spdznionego przedlozenia ekspertyz z zakresu pisma
recznego, poniewaz adwokat skarzacego potwierdzil, ze podpisy znajdujace si¢ na
skardze oraz na pelnomocnictwie procesowym sa jego podpisami, a eksperci
z zakresu pisma recznego podkreslili w swoich opiniach, ze badane przez nich
podpisy nie pozwalajg wykluczy¢ twierdzenia, iz zostaly one zlozone przez te sama
osobe.

Odnosnie do uwierzytelnionych odpiséw wystarczy zaznaczy¢, ze skarzacy uzupetnit
skarge.

W przedmiocie wniosku o stwierdzenie niewaznosci

Argumenty stron

Na poparcie swojego zadania stwierdzenia niewazno$ci skarzacy podnosi zarzut
oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Strony nie kwestionuja, ze towary objete konkurujacymi ze soba znakami
towarowymi, stanowigcymi przedmiot sporu, sg identyczne Ponadto strony odnosza
sie wylacznie do rynku wloskiego.
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Skarzacy podnosi, ze Izba Odwolawcza w sposéb niewla$ciwy zastosowala zasady
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Po pierwsze, skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej niewlaciwe zastosowanie zasady,
zgodnie z ktéra poréwnanie konkurujacych ze sobg oznaczeri powinno zostaé
dokonane w sposéb jednolity i syntetyczny, przy uwzglednieniu wywieranego przez
nie calosciowego wrazenia. Wedlug skarzgcego Izba Odwolawcza niestusznie
skupita si¢ w swojej analizie poréwnawczej wylacznie na elemencie ,Fusco”.

Po drugie, skarzacy jest zdania, ze Izba Odwolawcza oparfa swoje rozumowanie na
zaloZeniu, ze w przypadku znaku towarowego zlozonego z imienia i nazwiska
gléwnym i indywidualizujacym elementem jest zawsze nazwisko. Uwaza on, ze
ocena takich znakéw towarowych powinna opiera¢ si¢ na tych samych zasadach co
ocena innych znakéw. Podczas rozprawy skarzacy odwolat si¢ do serii niedawno
wydanych orzeczeri sadéw niemieckich i hiszpanskich stwierdzajacych, ze wspél-
czesny przecigtny kopsument nie zaklada z géry, ze nazwisko stanowi element
dominujacy znaku towarowego skonstruowanego wedlug schematu ,imie +
nazwisko”.

Po trzecie, skarzacy podnosi, ze Izba Odwolawcza oparta zaskarzona decyzje na
nieprawdziwym stanie faktycznym. Przede wszystkim, wbrew temu, co przedstawita
Izba Odwolawcza w swojej decyzji, nazwisko ,Fusco” nie jest nazwiskiem rzadkim,
lecz nazwiskiem $rednio rozpowszechnionym. Nastepnie, jesli prawda jest, ze imiona
»Antonio” i ,Enzo” s3 imionami rozpowszechnionymi we Wioszech, to nie zmienia
to faktu, ze s3 to imiona znacznie si¢ od siebie réznigce. Zdaniem skarzacego,
identyczno$¢ nazwisk w kazdym z omawianych znakéw towarowych jest ztagodzona
réznica pomigdzy imionami ,Enzo” i ,Antonio”, jak réwniez przez fakt, ze ,Fusco”
jest nazwiskiem $rednio rozpowszechnionym we Wloszech.
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Po czwarte, wedlug skarzacego wloski konsument produktéw tekstylnych jest
szczegdlnie uwazny i rozsadny, a zatem bedzie w stanie doskonale skojarzy¢ towary
oznaczone konkurujgcymi ze soba znakami towarowymi odpowiednio z dwoma
réznymi projektantami bez ryzyka bledu co do pochodzenia. Skarzacy kwestionuje
wnioski Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérymi ta zdolno$§¢ rozréznienia moze by¢
ewentualnie wynikiem edukacji na przestrzeni czasu, ale nie mozna z géry zakladac
jej istnienia.

Po piate, Izba Odwolawcza pomingla znaczenie renomy rozpatrywanych znakéw
towarowych. Przede wszystkim, odno$nie do wcze$niejszego znaku towarowego, to
nie mial on Zzadnej renomy. Wobec braku renomy wcze$niejszego znaku
towarowego stopierni podobienistwa migdzy przeciwstawianymi znakami towarowymi
nie jest tak znaczny, aby uzasadnial wniosek o prawdopodobieristwie wprowadzenia
w blad. Nastepnie Izba Odwolawcza miala obowigzek uwzglednienia faktu, ze znak
towarowy ENZO FUSCO podlega ochronie we Wloszech od 1982 r. oraz ze skarzacy
jest uznanym projektantem dzialajagcym od ponad 30 lat.

OHIM odpowiada, ze Izba Odwolawcza wlasciwie zastosowala zasady dotyczace
poréwnania konkurujacych ze soba znakéw towarowych. Podkreéla on, ze nazwisko
»Fusco” stanowi dominujacy element ze wzgledéw wskazanych w zaskarzonej

decyzji.

Wedlug interwenienta nazwisko stanowi gléwny element odrézniajacy status
cywilny osoby i jest zatem postrzegane przez konsumentéw jako gléwny element
znaku towarowego stworzonego wedlug formuly ,imi¢ + nazwisko”. Ponadto
interwenient uwaza, ze konsument w konfrontacji z konkurujacymi ze soba znakami
moglby uzyska¢ przekonanie, iz migdzy wlascicielami dwéch znakéw towarowych
istnieje wieZz rodzinna. Na poparcie tego twierdzenia przytacza on rézne wyroki
sad6w wloskich dotyczace tego zagadnienia.
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Odnosnie do renomy omawianych znakéw OHIM oraz interwenient zasadniczo
twierdzy, Ze argumenty podniesione przez skarzgcego sa nieistotne dla sprawy.

Ocena Sadu

Na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
whasciciela wezeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczeéniejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym. '

W $wietle utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo.

W mysl tego samego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
powinno by¢ oceniane calo$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczen i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspélzaleznosci miedzy podobieristwem oznaczeni a podobienstwem
oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeéiwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
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— W przedmiocie docelowego kregu odbiorcéw

W niniejszej sprawie wczeéniejszy znak towarowy jest wspolnotowym znakiem
towarowym. Wynika z tego, Ze wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony na
terytorium obejmujacym Wspélnote Europejska. Tymczasem z jednolitego charak-
teru wspélnotowego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 1 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, wynika, ze wczeéniejszy wspo6lnotowy znak towarowy
podlega takiej samej ochronie we wszystkich parnistwach czlonkowskich. Wczesniej-
sze wspdlnotowe znaki towarowe sa zatem skuteczne w stosunku do wszystkich
pézniejszych zgloszen, ktére moglyby stanowi¢ naruszenie ich ochrony, nawet jesli
ma to zwigzek ze sposobem postrzegania przez konsumentéw jedynie na czesci
terytorium wspdlnotowego. Wynika z tego, ze zasade ustanowiong w art. 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, w mysél ktérej dla odmowy rejestracji znaku towarowego
wystarczy, zeby bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji wystepowata tylko na
czegéci terytorium Wspdlnoty, stosuje si¢ przez analogie réwniez w przypadkach
wzglednej podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Cho¢ Izba Odwolawcza odniosta si¢ w pkt 15 zaskarzonej decyzji do konsumenta
z sterytorium wspdlnotowego”, z ogélu przedstawionych nastepnie rozwazan
wynika, ze Izba Odwolawcza przeprowadzila analize wylacznie rynku wloskiego.
I tak, w pkt 20 zaskarzonej decyzji odsyla ona do statystyk dotyczacych
czestotliwoéci wystgpowania nazwiska ,Fusco” na terytorium wloskim. W pkt 22
tej decyzji analizuje odbiér wczesniejszego znaku towarowego przez ,konsumenta
wloskiego”. Z kontekstu wynika, ze pkt 23 zaskarzonej decyzji ma na celu wylgcznie
postrzeganie przez konsumentéw wloskich, choé¢ nie ma tam wyraznego odniesienia
do rynku wloskiego. W rzeczywisto$ci ustep ten przedstawia tok rozumowania
réwnolegly do przedstawionego w poprzednim punkcie, ktéry odwolywal sie
bezposrednio do rynku wloskiego.

Ponadto argumenty przytoczone przez strony odnoszg si¢ wylacznie do terytorium
wloskiego.
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Wynika z tego, ze nalezy ograniczyé¢ ana{lize zaskarzonej decyzji wylacznie do
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad konsumenta wioskiego.

Ani Izba Odwolawcza, ani Wydzial Sprzeciwéw OHIM nie wypowiedzieli sie
w przedmiocie skladu wlasciwego kregu odbiorcéw. W kazdym razie z decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw wynika, Ze oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
dokonywal on w oparciu o sposéb postrzegania przez przecietnego konsumenta
wlasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego. Izba Odwola-
wcza podzielita ten wniosek w sposéb dorozumiany, a skarzacy i interwenient tego
nie podwazali.

Wynika z tego, ze Sad powinien dokona¢ oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w poréwnaniu ze sposobem postrzegania przez przecigtnego
i niewyspecjalizowanego konsumenta wloskiego.

— W przedmiocie podobieristwa towaréw

Strony nie zakwestionowaly wniosku Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym towary
oznaczone rozpatrywanymi znakami towarowymi s3 identyczne. Z tego wzgledu Sad
uwaza, ze nalezy wyj$¢ z takiego zalozenia.

— W przedmiocie podobiefistwa oznaczen

Bezsporne jest migdzy stronami, ze konsument wloski bedzie postrzegal znaki
towarowe jako majace taka sama strukture, sktadajaca sie z nazwiska poprzedzonego
imieniem (,imie + nazwisko”).
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Zaréwno na plaszczyZnie wizualnej, jak i fonetycznej konkurujace ze soba znaki
towarowe s3 do siebie podobne z uwagi na obecno$¢ w nich nazwiska ,Fusco”.
Natomiast odrézniaja si¢ one za sprawa poprzedzajacych ten wyraz imion,
tj. »Antonio” i ,Enzo”, przy czym to ostatnie jest zdrobniala forma imienia
Vincenzo. Strony s3 zgodne co do tego, ze te imiona nie s3 do siebie podobne ani
pod wzgledem wizualnym, ani fonetycznym.

Na plaszczyznie koncepcyjnej Trybunal uwaza, ze konsument wywnioskuje
zwyczajnie z faktu réznicy imion, ze okre$lenia ,Antonio Fusco” i ,Enzo Fusco”
oznaczaja dwie rozne osoby. Co wigcej, bezsporne jest miedzy stronami, ze znaki
towarowe nie maja zadnego zwiazku semantycznego z towarami, ktére oznaczaja,
lecz beda odbierane jako nazwy wiasne.

Izba Odwolawcza uznala, ze nazwisko ,Fusco” stanowi element dominujacy
i odrézniajacy tych dwéch znakéw towarowych, po pierwsze, poniewaz chodzi tutaj
o nazwisko, po drugie, gdyz nazwisko to nie jest szczegdlnie rozpowszechnione we
Wloszech i, po trzecie, poniewaz ani ,Antonio”, ani ,Enzo” nie s3 imionami
niezwyklymi we Wloszech.

Spér dotyczy zatem zasadniczo kwestii, czy obecno$¢ réznych imion wystarczy
w niniejszym przypadku do wykluczenia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
konsumenta wloskiego, co stanowi teze broniona przez skarzacego, czy tez —
przeciwnie — w omawianych oznaczeniach wyraz ,Fusco” stanowi element
dominujacy do tego stopnia, ze moze on zdominowaé lub zatrzeé w postrzeganiu
i pamieci konsumentéw imiona ,Enzo” i ,Antonio”, ktére sa calkowicie rézne.

Tytulem wstepu nalezy zaznaczy¢, ze art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, iz
wspdlnotowy znak towarowy moze sklada¢ si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z nazwisk os6b. Artykuly 7
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i 8 tego rozporzadzenia dotyczace odmowy rejestracji nie dokonuja zadnego
rozrdéznienia migdzy oznaczeniami o odmiennym charakterze. Ocena prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 migdzy takimi oznaczeniami powinna zatem odbywa¢ si¢ w oparciu o te
same zasady, ktére dotycza kazdego innego oznaczenia. Nie wyklucza to jednak
sytuacji, w ktérej fakt obecnosci imienia osoby jako czeéci skladowej oznaczenia
moze mie¢ wplyw na sposéb postrzegania tego oznaczenia przez wlasciwy krag
odbiorcéw.

'

W ten sposéb, jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zakresie dotyczagcym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobieristwa rozpatrywanych oznaczen powinna opieraé sie na
wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich
elementéw dominujacych i odrézniajacych [zob. wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika
2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash.
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz wskazane
w nim orzecznictwo]. Konsument rzadko kiedy ma mozliwo$¢ dokonania
bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych i musi w tym wzgledzie
polega¢ na niedoskonalym obrazie zachowanym w pamieci (wyrok Trybunatu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. -3819,
pkt 26). Co do zasady to wilasnie elementy dominujace i odrézniajace danego
oznaczenia s3 latwiejsze do zapamietania [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit
Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 47 i 48]. Dlatego koniecznosé oceny
calodciowego wrazenia wywieranego przez oznaczenie nie wyklucza analizy kazdego
z jego skladnikéw w celu okreslenia elementéw dominujacych.

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza w ramach — z jednej strony — analizy
podobnych i réznych elementéw skonfrontowanych ze soba oznaczefi, oraz —
z drugiej strony — préby ustalenia, czy istnieje element dominujacy dajacy sie tatwo
zapamigta¢ przez konsumentéw, nie naruszyla zasad wyksztalconych przez
orzecznictwo.

Niemniej jednak nalezy podda¢ szczegbélowej analizie znaczenie tezy Izby
Odwotawczej, zgodnie z ktéra nazwisko ,Fusco” stanowi element dominujacy
rozpatrywanych oznaczer.
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W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze przy pobieznym spojrzeniu
wyraz ,Fusco” w dwdéch omawianych oznaczeniach nie jest wyrézniony ani na
plaszczyznie wizualnej, ani fonetycznej. Odnosnie do wcze$niejszego znaku
towarowego imi¢ ,Antonio” znajduje si¢ na poczatku oznaczenia. Co wigcej,
zar6wno na plaszczyznie wizualnej, jak i fonetycznej wyraz ten jest dluzszy niz
nastepujacy po nim wyraz ,Fusco”. Odnoénie do imienia ,Enzo”, ktére znajduje si¢
na poczatku oznaczenia bedgcego przedmiotem zgloszenia, to jest ono pod
wzgledem wizualnym znacznie krétsze niz wyraz ,Fusco”, podczas gdy pod
wzgledem fonetycznym stowa ,Enzo” i ,Fusco” — kazde skladajace z dwdch sylab
— s3 takiej samej dlugosci.

OHIM i interwenient, podobnie jak Izba Odwolawcza w zaskarzonej decyzji,
twierdza w kazdym razie, Ze w oznaczeniu skladajacym sie z imienia i nazwiska to
ostatnie nadaje znakowi towarowemu charakter odrézniajacy i stad stanowi w nim
element dominujgcy, chyba ze chodzi o nazwisko bardzo rozpowszechnione, ktére
z tego tytulu posiada zdecydowanie ograniczony charakter odrézniajacy.

Sad stwierdza przede wszystkim, ze zadna ze stron nie zakwestionowata oceny Izby
Odwotawczej, zgodnie z ktérg ani imie ,Enzo”, ani imie ,Antonio” nie beda
postrzegane jako istotniejsze, bardziej charakteryzujace czy odrdzniajace niz wyraz
»Fusco”.

Nalezy zauwazy¢ nastgpnie, ze sposéb postrzegania oznaczeri utworzonych przez
nazwisko osoby moze byé zréznicowany w zalezno$ci od paristwa Wspélnoty
Europejskiej. W celu ustalenia, czy w danym panstwie wlasciwy krag odbiorcéw
nadaje przewaznie charakter odrézniajacy nazwisku, czy imieniu, orzecznictwo tego
panistwa, cho¢ niewiazace dla sadu wspélnotowego, moze dostarczyé uzytecznych
wskazéwek.
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W niniejszej sprawie nalezy wziag¢ pod uwage postrzeganie rozpatrywanych
oznaczen przez wlasciwy krag odbiorc6w wloskich. W tym wzgledzie Sad zaznacza,
co réwniez podnidst interwenient, ze orzecznictwo wloskie reprezentuje ogélny
poglad, wedlug ktérego nazwisko stanowi gléwny element oznaczenia skiadajacego
si¢ z imienia i nazwiska. Co wigcej, miedzy stronami bezsporne jest, ze nazwisko
»Fusco” nie znajduje si¢ w grupie najbardziej rozpowszechnionych nazwisk we
Wloszech.

W takich okoliczno$ciach Sad stwierdza, zZe w niniejszej sprawie nie ma podstaw do
podwazania oceny Izby Odwotawczej, podzielanej réwniez przez Wydzial Sprzeci-
wow, zgodnie z ktéra konsument wloski nadaje charakter odrézniajacy przewaznie
bardziej nazwisku niz imieniu zawartemu w rozpatrywanych znakach towarowych.

W konsekwencji Sad uwaza, Ze omawiane oznaczenia charakteryzuje pewne
podobieristwo wynikajace z faktu, ze ich najistotniejszy element charakteryzujacy
jest identyczny. Odnoénie do pozostalych elementéw oznaczen, tj. imion ,,Antonio”
i ,Enzo”, nie istnieje w kazdym razie ani podobieristwo niskie, ani znaczace.

— W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Wedlug utrwalonego orzecznictwa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad zaklada pewna wspélzalezno$é czynnikéw branych pod uwage,
w szczegblnosci podobieristwa znakéw towarowych oraz podobieristwa oznaczonych
towaréw lub ustug. W ten sposéb niski stopieri podobieristwa towaréw lub ustug
moze by¢ kompensowany wyzszym stopieniem podobieristwa oznaczeri (zob.
podobnie wyrok Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. str. 1-5507, pkt 17 oraz, odnoénie do stosowania rozporzadzenia nr 40/94,
ww. wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 32). Wedlug tego samego
orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest tym wigksze, im
bardziej odrézniajacy jest wczeéniejszy znak towarowy (zob. podobnie wyrok
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Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191,
pkt 24; ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18 oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

W niniejszej sprawie skarzacy podnosi, po pierwsze, ze docelowy krag odbiorcéw
jest szczegdlnie uwazny przy dokonywaniu zakupu omawianych towaréw.

Z orzecznictwa wynika w tym wzgledzie, Ze poziom uwagi konsumenta moze si¢
réinie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26). Tymczasem, jak
stusznie podniést OHIM, nie wystarczy ogoélne i niepoparte zadnymi dowodami
stwierdzenie skarzacego, ze poziom uwagi konsumentéw omawianych towaréw jest
wysoki. Wynika z tego, ze argument skarzacego, zgodnie z ktérym docelowy krag
odbiorcéw jest szczegblnie uwazny, nie powinien zosta¢ uwzgledniony.

Po drugie, skarzacy uwaza, ze Izba Odwolawcza miata obowigzek uwzgledni¢ fakt, ze
wczesniejszy znak towarowy nie cieszyl si¢ Zadna renoma.

Sad stwierdza, ze interwenient nie twierdzi, Ze wczeéniejszy znak towarowy ma
charakter wysoce odrézniajacy z uwagi na jego znajomo$¢ na rynku wloskim.
W kazdym razie OHIM i interwenient slusznie podnoszg, ze skarzacy myli si¢ co do
konsekwencji ewentualnego braku renomy wcze$niejszego znaku towarowego, gdy
utrzymuje, ze wcze$niejszy znak towarowy podlega w tym przypadku bardziej
ograniczonej ochronie. W rzeczywistoéci charakter odrézniajacy wcze$niejszego
znaku towarowego, niezaleznie od tego, czy zostal wyprowadzony z jego samo-
istnych cech, czy tez renomy, powinien by¢ brany pod uwage przy ocenie, czy
podobienistwo towaréw lub uslug jest na tyle duze, ze moze prowadzié do
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18
i 24). Natomiast istnienie renomy nie stanowi warunku wstepnego ochrony
wczesdniejszego prawa.
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Po trzecie, skarzacy twierdzi, ze Izba Odwolawcza miata obowiazek uwzglednienia
okolicznodci, iz znak towarowy ENZO FUSCO podlega ochronie we Wloszech od
1982 r. oraz iz skarzacy jest uznanym projektantem od ponad trzydziestu lat.

W tej kwestii Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 18 zaskarzonej decyzji, ze
posiadanie praw formalnych do znaku towarowego ENZO FUSCO we Wloszech od
1982 r. nie ma wplywu na rozstrzygniecie sporu, jako ze jedynymi uprawnieniami,
ktére nalezalo wzig¢ pod uwage, byly dwa znaki towarowe bedace przedmiotem
postepowania.

Taki wniosek nalezy zaakceptowa¢. Skoro skarzacy posiada krajowy znak towarowy
wczesniejszy od wspdlnotowego znaku towarowego ANTONIO FUSCO i,
przynajmniej co do zasady, identyczny ze zgloszonym wspélnotowym znakiem
towarowym, to do niego nalezy szukanie ochrony tego znaku w drodze
postepowania w sprawie sprzeciwu lub Zzadania stwierdzenia niewazno$ci, ewen-
tualnie przed sadem krajowym wlasciwym na gruncie art. 106 rozporzadzenia
nr 40/94, jezeli uwaza to za uzasadnione oraz taka jest jego wola. Natomiast tak
dlugo, jak wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy ANTONIO FUSCO podlega
rzeczywistej ochronie, istnienie wcze$niejszego w stosunku do tego pierwszego
zgloszenia krajowego nie jest istotne dla sprzeciwu co do zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego, nawet jeéli zgloszony wspélnotowy znak towarowy jest
identyczny z krajowym znakiem towarowym skarzacego, wcze$niejszym
w stosunku do znaku towarowego, w stosunku do ktérego zlozono sprzeciw [zob.
podobnie, odnosnie do istnienia bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
wczesniejszego znaku towarowego, wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. str. 11-4335, pkt 55].

W zakresie, w jakim argument skarzacego zmierza do wykazania, ze charakter
odrézniajacy wcze$niejszego znaku towarowego jest ostabiony faktem, ze znak ten
oraz wloski znak towarowy ENZO FUSCO, wedtug skarzacego chroniony od 1982 r.,
wspdlistnialy bez naruszen, nalezy podnies¢, ze nawet jesli przyjac te teze, to okres
wspdlistnienia tych dwéch znakéw byt zbyt krétki, aby mégl oddzialywaé na sposéb
postrzegania przez konsumentéw wloskich. W rzeczywistosci z akt wynika, ze
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wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy zostal zgloszony w dniu 10 pazdziernika
1997 r. i zarejestrowany w dniu 8 marca 1999 r. Analizowany okres nie obejmuje
nawet czterech miesiecy, poniewaz zgloszenie spornego znaku towarowego
nastapilo w dniu 21 stycznia 1998 r.

Wreszcie, jesli chodzi o droge zawodowa oraz osobista skarzacego lub ewentualng
renome nazwy ,Enzo Fusco”, Sad stwierdza, ze skarzacy nie przedstawil dowodéw
koniecznych do dokonania oceny rzeczywistego charakteru lub nawet znaczenia
tych czynnikéw. W szczegélnosci nie wykazal, w jakim stopniu czynniki te wywarly
wplyw na spos6b postrzegania rozpatrywanych oznaczen przez wloskich konsu-
mentéw.

W calo$ciowej ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad niski stopien
podobieristwa oznaczenn moze by¢ kompensowany innymi istotnymi czynnikami,
takimi jak wysoki stopieri podobieristwa towaréw.

Sad w niniejszej sprawie uwaza, ze wloscy konsumenci, z uwagi na fakt
przypisywania charakteru odrézniajacego bardziej nazwisku niz imieniu, zachowaja
w pamieci raczej element ,Fusco” niz imiona ,Antonio” czy ,Enzo”. Co wigcej,
rozpatrywane towary s3 identyczne. W takich okoliczno$ciach 1zba Odwolawcza
mogla uzna¢ bez naruszenia prawa, ze konsument skonfrontowany z produktem
opatrzonym zgloszonym znakiem towarowym ENZO FUSCO mégiby pomyli¢ go
z wczeéniejszym znakiem towarowym ANTONIO FUSCO, a zatem, ze wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.

Gléwne zadanie skarzacego nalezy zatem oddali¢, poniewaz jego jedyny zarzut,
oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 40/94, jest bezzasadny.
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W przedmiocie Zgdania positkowego zmierzajgcego do stwierdzenia, ze postepowanie
w przedmiocie konwersji nie uleglo prekluzji

Na podstawie art. 108 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 zglaszajacy wspélnotowy
znak towarowy moze wnie$¢ o konwersje swojego zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego lub wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku
towarowego w zakresie, w jakim zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego jest
odrzucone.

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze skarzacy nie wnidst dotychczas
o konwersje swojego zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Celem zadania
positkowego jest zasadniczo to, by Sad stwierdzil — jako zalozenie i bez zwiazku
z jakimkolwiek aktem zaskarzalnym na podstawie art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 —
istnienie obowigzku OHIM.

Nalezy zatem odrzuci¢ zadanie positkowe jako niedopuszczalne, poniewaz takie
stwierdzenie nie nalezy do wlasciwosci Sadu.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca spraw¢. Poniewaz skarzacy przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ go kosztami postepowania
w calosci.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzacy zostaje obciagzony kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 marca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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