DOM AV DEN 12.1.2006 — MAL C-361/04 P

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 12 januari 2006 "

I mél C-361/04 D,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
18 augusti 2004,

Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrike),

Paloma Ruiz-Picasso, London (Férenade kungariket),

Maya Widmaier-Picasso, Paris,

Marina Ruiz-Picasso, Genéve (Schweiz),

Bernard Ruiz-Picasso, Paris,

foretradda av C. Gielen, advocaat,

klagande,
* Rattegangssprak: tyska.
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i vilket de andra parterna ir:

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av G. Schneider och A. von
Miihlendahl, badda i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,

DaimlerChrysler AG, foretritt av S. Volker, Rechtsanwalt,

intervenient i forsta instans,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna K. Schiemann

(referent), N. Colneric, K. Lenaerts och E. Juhdsz,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: byrddirektéren K. Sztranc,

efter det skriftliga forfarandet och foérhandlingen den 14 juli 2005,

och efter att den 8 september 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-
Picasso och Bernard Ruiz-Picasso har yrkat att domstolen skall upphidva den dom
som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt den 22 juni 2004
i mal T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran — DaimlerChrysler
(PICAROQO) (inte publicerad i rittsfallssamlingen dnnu) (nedan kallad den &ver-
klagade domen). Genom denna dom ogillade forstainstansritten talan om
ogiltigforklaring av det beslut som fattats av tredje 6verklagandendmnden vid Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 18 mars 2002 (drende R 247/2001-3) att avsla dédsboet
Picassos invindning mot registreringen av ordmérket PICARO (nedan kallat det
omtvistade beslutet).

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 8.1 b i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), foreskrivs foljande:

”Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varuméirke som ansokan
géller inte kunna registreras
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b) om det — pd grund av att det ér identiskt med eller liknar det dldre varumirket
och de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ér identiska eller ar av
liknande slag — foreligger en risk att allmédnheten forvixlar dem inom det
omride didr det dldre varumdrket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumdrket associeras med det dldre varumarket.”

I artikel 9.1 b i ovanndmnda férordning foreskrivs foljande:

"Ett gemenskapsvarumirke ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet
anvinda

b) ett kiinnetecken som ér identiskt med eller liknar gemenskapsvarumarket om de
varor eller tjdnster som omfattas av varumirket dr identiska med eller av
liknande slag som dem som omfattas av kinnetecknet, och detta kan leda till
forviaxling hos allménheten, inbegripet risken fér association mellan kidnne-
tecknet och varumadrket”.

Artiklarna 8.1 b och 9.1 b i forordning nr 40/94 &r visentligen identiska med
artiklarna 4.1 b respektive 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar (EGT L
40, 1989, s.1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178).
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Malets bakgrund

Den 11 september 1998 ingav DaimlerChrysler AG (nedan kallat DaimlerChrysler)
en ansokan till harmoniseringsbyrdn om registrering av ordkdnnetecknet PICARO
som gemenskapsvarumérke for varor och tjénster inom klass 12 i Nice6verens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, som svarar mot fljande
beskrivning: "Motorfordon och tillhérande delar, bussar”.

Den 19 augusti 1999 framstillde dédsboet Picasso (ett oskiftat dédsbo enligt artikel
815 och fo6ljande artiklar i franska code civil (civillagen) i vilket klagandena i
forevarande mal ér deldgare) en invindning mot registreringen av det ifragavarande
ordmirket och dberopade att det foreligger forvixlingsrisk i enlighet med artikel 8.1
b i férordning nr 40/94. Dédsboet hinvisade i detta hidnseende till det dldre
gemenskapsordmirket PICASSO som registrerats for varor i klass 12 och som
svarar mot foljande beskrivning: "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for
transport till lands, i luften eller pd vatten, bilar, bussar, lastbilar, mindre lastbilar,
husvagnar, slipfordon” (nedan kallat det dldre varumérket).

Efter att harmoniseringsbyrdns invindningsenhet avslagit invindningen genom
beslut av den 11 januari 2001, §verklagade dodsboet Picasso beslutet.

Genom det omtvistade beslutet ogillade harmoniseringsbyréns tredje éverklagande-
nimnd 6verklagandet. Overklagandenimnden motiverade i huvudsak sitt beslut
med att de ifragavarande varumirkena inte liknade varandra vare sig fonetiskt eller
visuellt, med hdnsyn till hur uppmirksam omsittningskretsen &dr. Dessutom
bedémde némnden att verkan av de eventuella fonetiska eller visuella likheterna
mellan varumirkena fortas av den begreppsmissiga genomslagskraft som det éldre
varumérket har.
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Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Genom en ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den 13 juni 2002
vickte klagandena, under den gemensamma bendmningen dddsboet Picasso, talan
och yrkade att det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras.

Forstainstansritten fastslog att oavsett denna gemensamma bendmning skulle talan
anses ha vickts av de fem dodsbodeldgarna i egenskap av fysiska personer och att
talan ddrmed kunde upptas till provning. Forstainstansritten ogillade emellertid
talan.

Vad betriffar grunden, enligt vilken ett asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 foreligger, uttalade forstainstansritten, efter att ha slagit fast att de varor
som avses i ansbkan om registrering som gemenskapsvarumérke och de varor som
omfattas av det dldre varumérket delvis dr identiska och delvis dr liknande, f6ljande i
punkterna 54—62 i den 6verklagade domen.

754 Vad betriffar de visuella och fonetiska likheterna har sokandena med fog
papekat att bada kdnnetecknen i fraga bestar av tre stavelser, att de innehéller
samma vokaler, att dessa vokaler dr placerade pd platser som dverensstimmer
med varandra och i samma ordning, och att kdnnetecknen dven, med undantag
for bokstidverna ss respektive r, innehéller samma konsonanter, som dessutom
befinner sig pa platser som Gverensstimmer med varandra. Den omstindig-
heten att de tva forsta stavelserna samt den sista bokstaven &r identiska dr av
sdrskild betydelse. Ddremot skiljer sig uttalet av de tvd konsonanterna ss tydligt
frdn uttalet av konsonanten r. Foljaktligen liknar de tvd kénnetecknen varandra
visuellt och fonetiskt, men den fonetiska likheten dr endast ringa.
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P4 ett begreppsmissigt plan dr ordmérket PICASSO synnerligen vl ként av
mélgruppen som namnet pd den berémde konstndren Pablo Picasso.
Spansksprakiga personer kan uppfatta ordmérket PICARO som en hidnvisning
till en figur inom spansk litteratur. Fér den del (majoriteten) av malgruppen
som inte ar spansksprakig saknar ordmirket dock semantiskt innehall. Salunda
liknar kdnnetecknen inte varandra pa ett begreppsmassigt plan.

Sddana begreppsmissiga skillnader mellan varumirken kan under vissa
omstindigheter forta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan
dem. For att ndimnda verkan skall fortas forutsitts det att dtminstone ett av
varumérkena har en klar och bestimd innebdrd for de personer som utgor
malgruppen, s& att inneborden omedelbart kan forstds av dessa personer
[férstainstansriittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Philips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), REG 2003, s. [1-4335, punkt 54].

Ordmirket PICASSO har for mélgruppen ett klart och bestimt semantiskt
innehdll. Att kiinnetecknets innebérd inte har ndgon anknytning till de ber6rda
varorna paverkar inte, till skillnad fran vad sékandena har anfért, dess relevans
for helhetsbedomningen av forvixlingsrisken. Med hidnsyn till vidden av
konstnidren Pablo Picassos berommelse dr det inte, i brist p& konkreta
indikationer i motsatt riktning, rimligt att anta att genomsnittskonsumenten
skulle kunna uppfatta kénnetecknet PICASSO, i egenskap av varumirke for
fordon, pa ett sitt som fick foretridde framfor konstndrens namn, vilket skulle
innebdra att konsumenten, nir denne kom i kontakt med kinnetecknet
PICASSO i kombination med de berdrda varorna, inte lingre skulle uppfatta
kdnnetecknet som innebdrande namnet pa konstniren utan huvudsakligen som
ett bilmérke bland andra.

Hirav foljer att de begreppsmaissiga skillnaderna mellan varumarkena i fraga i
det forevarande fallet fortar verkan av de visuella och fonetiska likheter som
anges ovan i punkt 54.
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Vid helhetsbedémningen av forvéxlingsrisken skall hinsyn dessutom tas till att
maélgruppen dr sdrskilt uppmérksam vid koptillfillet pd grund av den typ av
varor det ror sig om och i synnerhet varornas pris och tekniska karaktir. Den
mojlighet som har ndmnts av s6kandena, att personer tillhérande malgruppen
dven kan komma i kontakt med dessa varor i situationer dér de inte &r lika
uppmirksamma, hindrar inte att hénsyn tas till att malgruppen &r sdrskilt
uppmirksam vid koptillfillet. Avslag pd ansékan om registrering av ett
varumirke pa grund av en risk for forvixling med ett dldre varumirke &r
nidmligen motiverat av att en sddan forvixling otillbérligen kan péverka
konsumenterna ndr de viljer mellan olika berérda varor eller tjédnster. Vid
bedémningen av forvixlingsrisken dr det siledes genomsnittskonsumentens
grad av uppmirksamhet nir denne forbereder och gor sitt val mellan olika varor
och tjénster som ingér i den kategori for vilken varumirket dr registrerat som
skall beaktas.

Forstainstansritten tilligger att frigan om hur uppmaérksam malgruppen ér,
vilken skall beaktas for att bedoma risken for forvixling, skiljer sig frén frigan
huruvida omstindigheter som uppstatt efter koptillfillet kan vara av relevans
vid bedémningen av om ett varumarkesintrang har skett, vilket har erkénts vara
fallet betriffande anvdndningen av ett kidnnetecken som var identiskt med
varumirket i domen [av den 12 november 2002,] i mal [C-206/01,] Arsenal
Football Club, [REG 2002, s. [-10273] ..., vilken har dberopats av s6kandena.

Sokandena har inte heller fog for att i det forevarande fallet dberopa den
rittspraxis enligt vilken varumérken som, antingen i sig eller p& grund av att de
dr kinda pd marknaden, har hog sdrskiljningsformaga atnjuter ett mera
omfattande skydd dn varumérken med ldgre sérskiljningsférmaga ([dom av den
11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191,] punkt 24, och
domstolens dom av den 29 september 1998, i mél C-39/97, Canon, REG 1998,
s. I-5507, punkt 18). Att det dr allmént kint att ordmérket PICASSO stér for
namnet pa den berémde konstniren Pablo Picasso 6kar ndmligen inte risken for
forviaxling mellan de tva varumirkena med avseende pa de berérda varorna.
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62 Med beaktande av samtliga dessa omsténdigheter kan likheten mellan
varumérkena i friga inte anses vara tillrdckligt stor for att malgruppen skall
kunna tro att varorna eller tjdnsterna i fraga kommer frdn samma foretag, eller i
forekommande fall fran féretag med ekonomiska band. Sdlunda har Gver-
klagandenémnden haft fog for bedémningen att ingen risk for forvixling
foreligger.”

Overklagandet

Till stod for sitt 6verklagande har klagandena dberopat en enda grund uppdelad i
fyra delgrunder, enligt vilken det féreligger ett asidosittande av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Klagandena har yrkat att domstolen skall upphéva den
overklagade domen och ogiltigforklara det omtvistade beslutet samt forplikta
harmoniseringsbyran att ersétta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och DaimlerChrysler har yrkat att domstolen skall ogilla
overklagandet och forplikta klagandena att ersitta rittegdngskostnaderna.

Den forsta delgrunden

Klagandenas argument

Klagandena har gjort gillande att forstainstansritten tillimpade artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 felaktigt i punkterna 56 till 58 i den 6verklagade domen, sdrskilt
vad géller det i artikeln forekommande kriteriet att det varumérke som ansokan
giller "liknar det &ldre varumérket”.
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Enligt klagandena ansig forstainstansritten felaktigt att inneborden av ett kint
efternamn sdsom PICASSO, pa grund av att det &r klart och bestdimt och darfor
direkt kan uppfattas av omsittningskretsen, kan ge upphov till en sadan
begreppsmissig skillnad mellan de tvd kdnnetecknen att de visuella och fonetiska
likheterna som i 6vrigt forekommer mellan kdnnetecknen fortas.

Klagandena har & ena sidan gjort gillande att den begreppsmaissiga skillnad som
forekommer mellan tvé kinnetecken inte véxer pa grund av att innebérden i ett av
dessa dr klar och bestdmd, pa s sitt att den kan uppfattas direkt av omsittnings-
kretsen. Denna omsténdighet saknar dirmed relevans for bedomningen av huruvida
denna begreppsmissiga skillnad kan forta de visuella och fonetiska likheterna mellan
de ifrdgavarande kinnetecknen.

A andra sidan skall, sisom framgar av punkt 27 i domen av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819), beddmningen av graden
av eventuella visuella, ljudmissiga eller begreppsmissiga likheter mellan tva
varumiérken ske med hénsyn till vilken varukategori som avses med varumirket
och de villkor under vilka varorna salufors. Diarmed skulle den innebord som en
berdmd persons efternamn har utanfér dessa varors omride vara utan relevans for
bedémningen. Ddrmed dr det felaktigt att sdsom forstainstansréitten gjorde utga
ifrin denna innebord for att dra slutsatsen att de visuella och fonetiska likheterna
mellan de tvd ifrdgavarande kinnetecknen fortas utan att beakta varukategorin eller
situationen p& marknaden.

Domstolens beddmning

Sésom framgar av tionde skélet i direktiv 89/104 och av sjunde skdlet i forordning
nr 40/94 maste risken for forvixling bedomas mot bakgrund av en lang rad faktorer
och sirskilt mot bakgrund av i hur hég grad varumérket &r kéint pd marknaden, av
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den association som det anvénda eller registrerade kdnnetecknet framkallar, av
graden av likhet mellan varumérket och kdnnetecknet samt mellan de ifragavarande
varorna eller tjansterna. Risken for forvixling maste alltsd uppskattas efter en
helhetsbedomning med beaktande av alla relevanta faktorer i varje férevarande fall
(se, for ett liknande resonemang avseende direktiv 89/104, domen i det ovanndmnda
mélet SABEL, punkt 22).

Vad giller den visuella, ljudméssiga och begreppsmissiga likheten mellan de
ifrdgavarande varumadrkena skall denna helhetsbeddmning dessutom grundas pa det
sammantagna intrycket av varumirkena, i synnerhet med hidnsyn till deras
sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (se, bland annat, domen i det
ovannimnda malet SABEL, punkt 23).

Forstainstansritten gjorde sig inte skyldig till ndgot réttsligt fel da den i punkt 56 i
den overklagade domen slog fast att i de fall d& inneborden av ett av de tva
ifrigavarande kdnnetecknen ir klar och bestimd, pé si sitt att omsittningskretsen
direkt kan uppfatta den, kan de begreppsmissiga skillnaderna mellan dessa
kdnnetecken forta verkan av de visuella och fonetiska likheter som forekommer
kidnnetecknen emellan. Likasd gjorde forstainstansritten réitt dd den fann att det
ifragavarande fallet motsvarar denna beskrivning.

Sésom harmoniseringsbyrdn mycket riktigt har papekat ingdr en sidan bedémning
till fullo som ett led i beddmningen av det helhetsintryck som dessa kinnetecken ger
och i helhetsbedomningen av férvixlingsrisken.

Forstainstansritten slog ndmligen fast i punkt 54 i den 6verklagade domen att de tva
ifragavarande kidnnetecknen liknar varandra visuellt och fonetiskt, men att den
fonetiska likheten &r ringa. I 6vrigt slog forstainstansrétten fast i punkt 55 i den
overklagade domen att kidnnetecknen inte liknar varandra pa ett begreppsmassigt
plan.
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Vidare uttalade sig forstainstansritten i punkt 56 och f6ljande punkter i den
overklagade domen om det sammantagna intryck som dessa kinnetecken ger. Efter
en bedomning av de faktiska omsténdigheterna, som domstolen inte &r behoérig att
kontrollera inom ramen for ett overklagande di det inte gjorts gillande att
forstainstansritten missuppfattade dessa omsténdigheter, kom férstainstansrétten
fram till att den sdrskilt tydliga och patagliga begreppsmaissiga skillnaden i det
forevarande fallet fortar verkan av de visuella och fonetiska likheterna. Inom ramen
for helhetsbedomningen av forvéixlingsrisken och sisom framgéar i punkt 59 i
nimnda dom, beaktade forstainstansritten dérigenom sdrskilt att graden av
uppmirksamhet hos omsittningskretsen dr sirskilt hog vad betréffar sadana varor
som bilar.

[ punkt 61 i samma dom uttalade sig forstainstansritten likasd 6ver huruvida
varumirket PICASSO inte ér sérskilt distinkt och dérfor 6kar risken for forvixling
mellan de tvd ifrdgavarande varuméarkena med avseende pd de berérda varorna.

Séledes var det forst efter en bedémning av olika faktorer vilka méjliggér for
forstainstansritten att géra en helhetsbeddmning av férvixlingsrisken som forstain-
stansrétten i punkt 62 i den 6verklagade domen kom fram till att likheten mellan
varumérkena i fradga inte kan anses vara tillrickligt stor for att omséttningskretsen
skall kunna tro att de berdrda varorna kommer fran samma foretag eller, i
forekommande fall, frin foretag med ekonomiska band, och att det dérfor inte
foreligger ndgon risk for att dessa varumérken forvixlas.

I 6vrigt dr det tillrickligt att konstatera att klagandena har tolkat den éverklagade
domen felaktigt ndr de pastar att forstainstansritten vid sin bedomning av likheten
mellan de ifrdgavarande kidnnetecknen inte tog hédnsyn till vilken varukategori det
ror sig om.
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Det framgar ndmligen av punkterna 55 och 57 i nimnda dom att frstainstansritten,
likasd efter beddmningar av de faktiska omstindigheterna som domstolen inte &r
behorig att kontrollera inom ramen for ett 6verklagande, sirskilt beaktade att da
omsittningskretsen kommer i kontakt med kdnnetecknet PICASSO uppfattar den
detta kdnnetecken ofrdnkomligen som en hénvisning till konstniren och att, med
hinsyn till vidden av konstnirens berdmmelse, hos omsittningskretsen denna
sdrskilt tydliga begreppsméssiga hénvisning i stor utstrickning fortar den betydelse
som kidnnetecknet i foreliggande mal har i egenskap av varumirke, bland manga
andra, for bilar.

Av det ovan sagda foljer att overklagandet inte kan vinna bifall pd den forsta
delgrunden.

Den andra delgrunden

Genom den andra delgrunden har klagandena gjort gillande att férstainstansritten
dsidosatte artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 genom att pd ett felaktigt sitt tillimpa
den regel enligt vilken ett varumérke med hog sérskiljningsférmiga atnjuter ett
hogre skydd, oavsett om sirskiljningsformagan &r inneboende i varumirket sjilvt
eller foljer av marknadens kidnnedom om det (domen i det ovanndmnda mélet
SABEL, punkt 24, i det ovanndmnda mélet Canon, punkt 18, och i det ovannimnda
malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Klagandena har hirvidlag framhallit att for att avgora ett varumirkes sérskiljnings-
formaga och f6ljaktligen bedéma huruvida det har hog sérskiljningsférmaga skall en
helhetsbedomning goras av huruvida varumirket lampar sig for att i varierande
omfattning identifiera de varor eller tjdnster som det registrerats f6r sisom
kommande fran ett bestamt foretag och sélunda sérskiljas fran varor eller tjanster
som kommer frdn andra foretag (se bland annat domen i det ovanndmnda malet
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22).
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Enligt klagandena har kidnnetecknet PICASSO, som inte pd nagot sitt beskriver
bilar, en inneboende hog sirskiljningsforméaga. Genom att i punkt 61 i den
overklagade domen begrinsa sig till att undersoka kdnnetecknet PICASSO utan att
forknippa detta med de berdrda varorna, underlit forstainstansritten att underséka
varumirkets inneboende sirdrag, det vill siga varumarkets forméga att i varierande
utstrickning identifiera varor som kommande fran ett visst foretag,

I detta hinseende konstaterar domstolen, liksom generaladvokaten i punkt 47 i sitt
forslag till avgorande, att det implicit men icke desto mindre visst framgar av
punkterna 57 och 61 i den &verklagade domen att forstainstansritten ansag att
kidnnetecknet PICASSO saknar all inneboende sirskiljningsformaga vad giller
fordon. Domstolen dr inte behorig att inom ramen for ett éverklagande préva en
sddan bedémning av de faktiska omstindigheterna.

Dirav foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den andra delgrunden.

Den tredje och den fidrde delgrunden

Klagandenas argument

Genom den tredje och den fjirde delgrunden, vilka undersoks gemensamt, har
klagandena gjort géllande att forstainstansritten tillimpade artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 felaktigt d& forstainstansrétten, i punkterna 59 och 60 i den 6verklagade
domen, slog fast att det dr genomsnittskonsumentens uppmérksamhetsgrad nir
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vederborande forbereder och gor sitt val mellan olika varor och tjanster som skall
beaktas inom ramen for bedémningen av forvixlingsrisken pa grund av en
invindning mot en ans6kan om registrering.

Enligt klagandena ér en sddan tolkning alltfor restriktiv, eftersom den inte beaktar
den regel som domstolen faststillt i punkt 57 i domen i det ovanndmnda mélet
Arsenal Football Club, enligt vilken varumérket skall skyddas mot eventuella
forvixlingar inte bara vid kopetillfillet av den berérda varan utan dven savil fore
som efter kopet. I motsats till vad forstainstansritten likasa slog fast skall en sddan
regel dessutom tillimpas pa samma sitt oavsett om bedémningen av foérvixlings-
risken utfors i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, som i forevarande
fall, eller i enlighet med artikel 9.1 b i samma foérordning, ndmligen i syfte att
faststilla huruvida intring gors i rétten till ett varumiérke da ett kidnnetecken
anvénds.

Domstolens beddmning

I enlighet med fast réttspraxis har det intryck som varumirket goér hos
genomsnittskonsumenten av den varu- eller tjanstekategori som dr i fraga avgorande
betydelse vid helhetsbedémningen av risken for forvixling (se, bland annat, domen i
det ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

For att bedoma graden av likhet mellan de berérda varumirkena skall graden av
visuell, ljudmissig och begreppsmissig likhet bedémas, och i férekommande fall den
betydelse som skall tillmétas dessa olika bestandsdelar, med hénsyn till vilken varu-
eller tjanstekategori det ér fraga om och under vilka villkor de saluférs (domen i det
ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27).
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I detta hinseende har domstolen slagit fast att det vid helhetsbedémningen av
forvaxlingsrisken sirskilt skall beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksam-
hetsgrad kan variera beroende p& den aktuella varu- eller tjanstekategorin (domen i
det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Foljaktligen gjorde forstainstansritten ritt dd den i punkt 59 i den o6verklagade
domen slog fast att, vid bedémningen, sisom foreskrivs i artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94, av den eventuella forvixlingsrisken mellan olika bilmérken, hinsyn skall
tas till att genomsnittskonsumenten dr sdrskilt uppmérksam vid koptillfillet pa
grund av den typ av varor det ror sig om och i synnerhet med beaktande av varornas
pris och starka teknologiska karaktir.

Nir det rent faktiskt dr fastslaget att en viss varas objektiva kidnnetecknande
egenskaper innebér att genomsnittskonsumenten forvirvar varan forst efter en
sdrskilt utférlig undersokning, dr det ndmligen vid den rittsliga bedémningen viktigt
att beakta att en sddan omstindighet kan minska risken for forvixling mellan de
varumérken som betecknar dessa varor vid det tillfille d& valet mellan dessa varor
och varumirken kommer till stind.

Vad giéller omstindigheten att omséttningskretsen likasd kan komma i kontakt med
sddana varor och tillhérande varumirken i andra sammanhang &n vid koptillfillet
och dirvid dr nigot mindre uppmérksam, dr det likasd riktigt, sdsom forstain-
stansrdtten pdpekade i samma punkt 59 i den &verklagade domen, att den
mojligheten inte hindrar att hénsyn tas till att genomsnittskonsumenten &r sarskilt
uppmirksam nér vederbérande planerar och gor sitt val mellan olika varor i den
berérda kategorin.
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A ena sidan 4r det uppenbart att det alltid fsrekommer situationer da omsittnings-
kretsen kommer i kontakt med varor eller varumirken, vilka dessa dn ma vara, utan
att uppméirksamma dem mer in i ringa omfattning. Att uppstilla krav pa att hénsyn
skall tas till allménhetens allra ligsta grad av uppmérksamhet av en vara och ett
varumirke skulle emellertid innebdra att kravet pd att vid bedémningen av
forviaxlingsrisken beakta att uppmérksamhetsgraden varierar beroende pa varu-
kategorin i enlighet med vad som sigs i punkt 38 i denna dom blir helt irrelevant.

Sasom harmoniseringsbyrdn papekat, dr det 4 andra sidan inte rimligt att kréva att
den myndighet som skall bedéma forvixlingsrisken for varje varukategori skall
faststilla konsumenternas genomsnittliga uppmirksamhet utifran den uppmirk-
samhetsgrad som kan férekomma i olika situationer.

Domen i det ovannidmnda maélet Arsenal Football Club foranleder inte domstolen att
gora ndgon annan bedémning,

Det skall understrykas att domstolen i ovanndmnda dom hade att uttala sig i fragan
huruvida artikel 5.1 a i direktiv 89/104 skulle tolkas pa s sitt att den hindrade
forsiljning och erbjudande av varor som betecknats med ett kiinnetecken som é&r
identiskt med ett varumérke som registrerats av tredje man fér siddana varor.

Efter att ha besvarat ovannimnda fraga jakande, pdpekade domstolen att den
omstindigheten att en skylt forekommer pa forsdljningsstillet vilken uppmérksam-
mar konsumenterna om att varorna inte hirror fran innehavaren av varumérket inte
paverkade denna bedémning. Det ér i detta specifika sammanhang som domstolen i
punkt 57 i domen i det ovanndmnda malet Arsenal Football Club sérskilt patalade
att dven om det kunde antas att tredje man till sitt f6rsvar skulle kunna dberopa en
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sddan skyltning, kunde det i mélet Arsenal Football Club inte uteslutas att vissa
konsumenter tolkar kinnetecknet pa varorna som ett bevis pd att varorna hérror
fran den berérde varumirkesinnehavaren, bland annat om produkten férebringas
konsumenterna efter det att de salts och limnat forséljningsstallet.

I och med detta konstaterande har dock domstolen ingalunda faststillt nigon
huvudregel enligt vilken man kan sluta sig till att man i syfte att bedéma
forvaxlingsrisken i den mening som avses i artiklarna 5.1 b i direktiv 89/104 och 8.1
b i férordning nr 40/94 inte forst skall beakta konsumenternas sirskilt hoga
uppmirksamhetsgrad i samband med kdpet av en viss sorts varor.

Slutligen finner domstolen att genom att i punkt 60 i den 6verklagade domen sla fast
att frigan om hur uppmirksam malgruppen ér, vilken skall beaktas for att bedoma
risken for forvixling, skiljer sig fran frigan huruvida omstindigheter som uppstatt
efter koptillfillet kan vara av relevans vid bedémningen av om ett varumérkesin-
trang har skett, vilket har erkints vara fallet betriffande anvindningen av ett
kidnnetecken som var identiskt med varumérket i domen i det ovanndmnda malet
Arsenal Football Club, slog forstainstansritten, i motsats till vad klagandena har
gjort géllande, inte fast att uttrycket forvixlingsrisk i artiklarna 8.1 b och 9.1 b i
forordning nr 40/94 skall ges en annan tolkning.

Av det ovan sagda foljer att 6verklagandet inte skall bifallas p& den tredje och den
fjarde delgrunden.

Da overklagandet ldimnats utan bifall pd klagandenas samtliga delgrunder, skall
overklagandet ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegdngsreglerna, vilken &r tillimplig i méal om 6verklagande i
enlighet med artikel 118 i rittegingsreglerna, skall tappande part forpliktas att
ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrian och
DaimlerChrysler har yrkat att klagandena skall forpliktas att ersitta rdttegangs-
kostnaderna. Eftersom klagandena har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och
DaimlerChryslers yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (férsta avdelningen) féljande dom:

1) Overklagandet ogillas.

2) Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso,
Marina Ruiz-Picasso och Bernard Ruiz-Picasso skall ersitta rittegangs-
kostnaderna.

Underskrifter
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