RUIZ-PICASSO M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 8 september 2005 "

1. Genom forevarande talan 6verklagas for-
stainstansrittens dom (andra avdelningen)
av den 22 juni 2004, > genom vilken talan om
ogiltigférklaring av beslutet av tredje Gver-
klagandenédmnden vid Byran fér harmoniser-
ing inom den inre marknaden (varumérken,
monster och modeller) (nedan kallad har-
moniseringsbyran) ogillades. Genom det
beslutet avslogs den invindning som hade
framférts av innehavarna av ordmairket
PICASSO, klagande i férevarande mal, mot
registreringen av ordmirket PICARO for
fordon.

2. Milet h6ér hemma inom ramen fér
diskussionen om risken for forvixling och
giller saledes tillimpningen av artikel 8.1 b i
forordningen om gemenskapsvarumirken. ®
Till stéd for o6verklagandet har en enda
grund, indelad i fyra delar, dberopats. Den
forsta delgrunden avser vissa uttalanden av
férstainstansratten om att den begreppsmais-
siga likheten skall ges foretrade vid bedém-

1 — Originalsprik: spanska.

2 — Dom av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl
mot harmoniseringsbyran (inte publicerat i réttsfallssamlingen
annu).

3 — Radets forordning (EG) nr40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumarken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets
forordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om
andring av férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvaru-
mirken for genomférande av de avtal som ingétts inom ramen
for Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgava,
omrade 17, volym 2, s. 37).

ningen, vilket kan neutralisera eventuella
grafiska och ljudmaissiga likheter. Den andra
delgrunden giller det sérskilda skyddet for
varumirken med hég sirskiljningsformaga,
och den tredje respektive den fjirde del-
grunden behandlar vissa aspekter av risken
for att konsumenten vilseleds efter kopet.

3. Det kan inledningsvis sigas att det &r
mirkligt att se Pablo Ruiz Picassos namn i ett
6verklagande som inte giiller hans prestatio-
ner som malare och skulptér,® utan en
prosaisk tvist om anvindningen av hans
andra efternamn, under vilket han var kind
som konstnir och med vilket han signerade
de flesta av sina verk. Det ar beklagligt att
1900-talets storsta legend, som tillhor
miénsklighetens kulturarv, har reducerats till

4 — Den ofortrottlige skaparen Pablo Picasso (1881-1973) &r
visserligen mest kind for dessa tva konstformer, men det kan
nédmnas att han &ven gjorde litterdra fors6k, ndrmare bestimt
inom dramatiken, om 4n med mindre framgéng. Det arbetet
resulterade i ett verk i sex akter "Les quatre petites filles”, som
skrevs 1948, men som inte publicerades av Gallimard forréin ar
1969. Den spanska versionen, med titeln “Las cuatro nifiitas”,
gavs ut av forlaget Aguilar, i oversittning av Maria Teresa
Le6n, Madrid, 1973. Hans poetiska arbeten, som skrevs nir
han arbetade mindre intensivt med méleri och skulptur eller
nér han genomgick svara perioder i sitt privatliv, har
behandlats i en essd av M. Gustavino och A. Michaél,
"L’écriture n’est pas un jeu’, i det gemensamma verket
"Picasso, l'objet du mythe”, Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Paris, Paris. 2005, s. 109 och foljande sidor.
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ett foremal for kommers, en handelsvara. Det
legitima intresset av att skydda namnet mot
angrepp som skadar det dr givetvis berittigat,
men det kan skada den respekt som hans
lysande personlighet fortjinar om namnet i
alltfér hog grad sprids i kommersiella syften
utanfér den sfir dir det vann ryktbarhet.

I — Forordningen om gemenskapsvaru-
mirken

4. De bestimmelser som skall tillimpas for
att avgora tvisten aterfinns i forordning
nr 40/94.

5. Enligt artikel 4 kan ett gemenskapsvaru-
mairke utgoras av alla kiinnetecken "som kan
aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstaver, siffror, for-
men pd en vara eller dess utstyrsel, férutsatt
att kinnetecknet i friga kan sirskilja ett
foretags varor eller tjanster fran andra fore-
tags”.
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6. I artikel 8 anges de relativa registrerings-
hindren och artikelns punkt 1 b har féljande
lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumirke
invander skall det varumirke som ansdkan
giller inte kunna registreras

b) om det — pad grund av att det ir
identiskt med eller liknar det aldre
varumirket och de varor eller tjanster
som omfattas av varumirkena ar iden-
tiska eller &r av liknande slag — fore-
ligger en risk att allmédnheten forvixlar
dem inom det omrade dir det aldre
varumirket dr skyddat, inbegripet ris-
ken fér att varumirket associeras med
det aldre varumarket.

II — Bakgrund till 6verklagandet

A — Bakgrunden till mdlet i forstainstans-
rdtten

7. Den 11 september 1998 inkom Daimler-
Chrysler AG, intervenient i forsta instans, till
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harmoniseringsbyran med en ansékan om att
kinnetecknet PICARO skulle registreras
som gemenskapsvarumarke.

8. De varor som registreringsansékan avsig
var "motorfordon och tillhérande delar,
bussar”, som ingar i klass 12 i Nice6verens-
kommelsen om internationell klassificering
av varor och tjanster for varumairkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med édndringar
och tilligg.

9. Sedan ansokan offentliggjorts i Bulletinen
fér gemenskapsvarumirken, invinde "dods-
boet Picasso”,” med stod av artikel 42.1 i
férordning nr 40/94, mot registreringen av
varumirket betriffande samtliga de varuk-
ategorier som denna ansdkan avsag. Den
grund som anfordes till stéd for invind-
ningen var att det forelag en sadan forvix-
lingsrisk som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.

10. Invandningen gjordes med hénvisning
till gemenskapsvarumirke nr 614 867, som
innehas av konstnirens arvingar. Ordkénne-
tecknet PICASSO registrerades den 26 april
1999 f6r varor som ingar i klass 12 i

5 — Under denna beteckning agerar ett antal personer som
samtliga dr slakt med konstnéren. Det ér fraga om ett oskiftat
dédsbo i den mening som avses i artiklarna 815 och féljande
artiklar i den franska civillagen (code civil), i vilket sékandena
ar deldgare.

Nicedverenskommelsen, som svarar mot
féljande beskrivning: "Fordon och farkoster;
fortskaffningsmedel for transport till lands, i
luften eller pa vatten, bilar, bussar, lastbilar,
mindre lastbilar, husvagnar, slipfordon.”

11. Den behoriga enheten hos harmoniser-
ingsbyran beviljade registreringen med héan-
visning till att det inte f6érelag nagon risk for
férvaxling mellan de tva omtvistade varu-
mirkena. Dd&dsboet Picasso &verklagade
beslutet till 6verklagandendmnden, enligt
artikel 59 i forordning nr 40/94, och yrkade
att beslutet skulle ogiltigférklaras och att
varumarkesansékan skulle avslas.

12. Genom beslut av den 18 mars 2002°¢
avslog tredje 6verklagandendmnden vid har-
moniseringsbyran 6verklagandet med moti-
veringen att de ifrdgavarande varumirkena
inte liknade varandra vare sig ljudmaissigt
eller visuellt, med hénsyn till hur uppmirk-
sam malgruppen dr. Namnden fann vidare
att de eventuella ljudmissiga och/eller
visuella likheterna mellan varuméarkena neut-
raliseras av den begreppsmissiga genom-
slagskraft som det éldre varumaérket har.

6 — Arende R 247/2001-3.
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13. Den 13 juni 2002 ingav Picassos arvingar
en ansdkan till forstainstansriattens kansli,
med yrkande om att éverklagandenimndens
beslut skulle ogiltigférklaras.

B — Den dverklagade domen

14. Sokandena anférde tva grunder dels att
artikel 81 b i forordning nr 40/94 hade
asidosatts, dels att Gverklagandendmnden
6verskridit grinserna for tvisten mellan
parterna i invindningsforfarandet.

15. D4 forstainstansrittens dom inte har
6verklagats med avseende pd den andra
grunden, kan denna aspekt lamnas utan
vidare kommentar.

16. I fraga om asidosittandet av den berérda
bestammelsen i forordning nr 40/94 gjorde
forstainstansritten inledningsvis en helhets-
bedémning av risken for férvixling mot
bakgrund av de kriterier som faststilldes i
dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB
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mot harmoniseringsbyran,” och papekade
att de varor som de omtvistade varumirkena
avser delvis dr identiska och delvis liknar
varandra.®

17. Direfter prévade den, med hénvisning
till andra tidigare avgoranden,”’ graden av
likhet mellan de respektive kénnetecknen
och fann att de liknar varandra visuellt och
ljudmissigt, men att ljudlikheten endast &r
ringa. Betriffande den begreppsmissiga lik-
heten mellan de omtvistade varumirkena
pekade forstainstansritten pad de uppenbara
skillnaderna mellan, 4 ena sidan, den
berémde konstnirens namn'® och, 4 andra

7 — Dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyran (REG 2003, s. I1-2821).

8 — Punkterna 49-52 i den 6verklagade domen.

9 — Sarskilt dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-
Van Heusen Corp. mot harmoniseringsbyran (REG 2003, s. II-
4335), och dir namnda domar.

10 — Det ir allmint godtaget att konstnérens andra efternamn &r
av italienskt ursprung, men nir han féddes hade familjen
Picasso varit bosatt i Andalusien sedan flera generationer.
Han slutade anvénda efternamnet Ruiz i samband med sin
vistelse i Paris, men s linge han var bosatt i Spanien
signerade han alltid sina malningar och teckningar med de
tre leden: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso eller P. R. P. Det
ar mycket troligt att fransménnens svarighet att uttala det
forsta efternamnet var anledningen till att det f6ll bort. Ordet
Picasso kunde daremot, utan tungvrickningar och med
betoningen péi sista stavelsen, utan svarighet uttalas pa
Moliéres sprak. Lafuente Ferrari, E., "Prélogo”, i Huelin och
Ruiz-Blasco, R., "Pablo Ruiz Picasso”, Biblioteca de la Revista
de Occidente, Madrid, 1976, s. 12.
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sidan, ordet picaro och konstaterade att det
senare saknar innehall utanfér den spansk-
talande virlden.'" Ordets ursprung analyse-
rades dock inte.

18. Pa grund av de ndimnda begreppsmaissiga
skillnaderna och med hénsyn till att namnet
pd den person som malat duken Les
demoiselles d’Avignon'® har ett bestimt

11 — Punkterna 53-55 i den overklagade domen. Enligt Diccio-
nario de la lengua, utgiven av Real Academia Espaiiola,
tjugoforsta utgavan, Madrid 1992, avses med “picaro” framst
en frick, retsam, skilmsk person, inte helt utan charm, som
for ett daligt leverne och som ér huvudperson i framstiende
verk inom den spanska pikareskromanen. Genren nadde sin
héjdpunkt genom romaner som "La vida de Lazarillo de
Tormes”, okand forfattare, som publicerades forsta gingen ar
1554; "Guzman de Alfarache” av Mateo Alemén, (1604) och
“El Buscén”, (1604; forsta utgdvan 1620) av Francisco de
Quevedo. R. Menéndez Pidal, ”Antologia de prosistas
castellanos”, Madrid, 1917, s. 117, framhaller att den kasti-
lianska prosan nadde sin héjdpunkt under senare tredjedelen
av 1500-talet och de forsta rtiondena av 1600-talet, saval i
fraga om skonhet som spridning over den civiliserade
virlden. Den var dessutom en foregingare inom tva sinse-
mellan vésensskilda stilarter: som ett sublimt gatfullt uttryck
for filosofin om den gudomliga kirlekens alla hemligheter
respektive den mest skamlosa pikaresk, med lysande satiriska
skildringar av syssloloshetens och hungerns manga vapen-
dragare. Ordet picaro hade kunnat uppfattas rétt utanfor den
spanska kultursfiren om Hergé, Tintins skapare, hade valt att
forklara det i albumet om den tecknade seriefigurens aventyr
med titeln "Tintin hos gerillan” ("Tintin et les Picaros”, Ed.
Casterman, Tournai, 1976). Eftersom han inte gjorde det
berévade han sina engelsk-, tysk- och fransksprakiga lasare,
dir ordet beholls, mojligheten att forstd dess verkliga
innebérd. De forknippar troligen ordet med gerillan, nirmare
bestimt den gerillagrupp som leddes av general Alcdzar.

12 — Ordet picaros etymologiska ursprung &r osikert. Det ndmns
forsta gangen i farsen "Custodia del hombre” av
Bartolomé Palau, som skrevs aren 1541-1547. Enligt
J. Corominas, "Diccionario critico etimolégico de la lengua
castellana”, Ed. Gredos, Madrid, 1974, del III, s. 768, kanske
picaro och dess tidigare synonym picafio ar mer eller mindre
slangbetonade uttryck, som kommer frén verbet bita eller
hacka och som uttrycker olika sysslor som picaros brukade
utféra (exempelvis som koksbitraden eller picadorer vid
tjurfiktningar). Det forekom ocksi en senare influens fran
det franska ordet picard, som ledde till det abstrakta picardia
(rackartyg), genom en anspelning pa den pyreneiska regionen
Picardia, ddr ménga av innevinarna under den perioden, i
allminhet soldater, forde ett sorglost och bohemiskt liv.
Begreppet var en del av den folkliga traditionen innan det fick
litterér status.

13 — Duken, som malades 1907, ursprungligen med titeln Bordel
philosophique, markerar kubismens fodelse, en stil inom
maleriet som innebdr att figurerna reduceras till sina
grundformer och 6versitts till ett sjalvstindigt geometriskt
sprak. Brihuega Sierra, J., "Die spanische Kunst zwischen
1900 und 1939”, i Die Geschichte der spanischen Kunst, den
tyska versionen av Historia del arte de Espafia, Lunwerg
Editores. 1996, frin forlaget K6nneman, Kéln, 1997, s. 438.

semantiskt innehdll, konstaterade forstain-
stansritten att namnet nir det anvinds som
varumirke for fordon inte av genomsnitts-
konsumenten skulle kunna uppfattas pa sa
sitt att det far foretrdde framfér namnet pa
konstniren som malade Guernica. '* Kon-
sumenten skulle ndmligen inte férst och
fraimst uppfatta namnet som ett varumérke
pa bilar. Séledes fann forstainstansritten att
den fullstindiga begreppsmissiga olikheten
mellan de omtvistade varumérkena fortar
verkan av de visuella och Jjudmassiga likhe-
terna, '

19. Med hianvisning till att namnet Picasso
ar sa vilkant krivde geniets arvtagare det
mest omfattande skyddet, som enligt ritts-
praxis har tillerkdnts varuméirken med hog
sarskiljningsformaga, '¢ vilket forstainstan-
sratten nekade med hianvisning till att risken
for forvixling inte 6kar med avseende pa de
berérda varorna dirfor att den berdémde
konstnaren ir allmént kand. '’

20. Slutligen granskade forstainstansritten
graden av uppmirksamhet hos malgruppen
vid koptillfillet och konstaterade att den,
mot bakgrund av varornas pris och tekniska
karaktér, var sirskilt hég. Denna aspekt

14 — Malningen skildrar fasorna nér den stad som verket ar
uppkallat efter bombades av Hitlers flygvapen den 26 april
1937. Vid sidan av det rent konstnérliga virdet ger malningen
uttryck for konstndrens historiska engagemang, genom att
han ldmnade sitt elfenbenstorn foér att identifiera och
solidarisera sig med sina medmaénniskor. Brihuega Sierra, J.,
a.a. s. 460.

15 — Punkterna 56—58 i den 6verklagade domen.

16 — Dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG
1997, s. I-6191), punkt 24, och av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 18.

17 — Punkt 61 i den &verklagade domen.
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beaktades dock inte med avseende pa andra
tidpunkter én forvirvstillfallet, sirskilt efter
detta, som kan vara relevanta foér bedém-
ningen av risken for forvixling efter kopet. '*

III — Forfarandet vid domstolen och
parternas yrkanden

21. Overklagandet fran det oskiftade dods-
boet Picasso inkom till domstolens kansli
den 19 augusti 2004, och harmoniserings-
byrans svarsinlaga inkom den 6 december.
Replik eller duplik har inte inkommit.

22. Representanterna fér bada parter och for
DaimlerChrysler, intervenient i forsta instans
och i 6verklagandet, infann sig till fé6rhand-
lingen som hélls den 14 juli 2005.

23. Klagandena har yrkat att domstolen skall

— upphéva forstainstansrittens dom av
den 22 juni 2004 i mal T-185/02,

18 — Punkterna 59 och 60 i den 6verklagade domen.
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— ogiltigférklara beslutet av tredje Gver-
klagandendmnden vid harmoniserings-
byran av den 18 mars 2002 i férfarandet
for 6verklagande R 0247/2001-3, i den
man detta innebar avslag pa klagandens
invindning mot DaimlerChryslers anso-
kan om att ordmirket PICARO skulle
registreras som gemenskapsvarumirke,
och

— forplikta harmoniseringsbyran att béra
sin rattegangskostnad samt ersitta kla-
gandens rittegingskostnader i forsta
instans och i samband med 6verklagan-
det.

24. Harmoniseringsbyran har yrkat att dom-
stolen skall

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klagandena att ersdtta rétte-
gangskostnaderna.

25. Intervenienten har anslutit sig till har-
moniseringsbyrans yrkanden.
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IV — Provning av grunden foér overkla-
gandet

26. Klagandena har framfort en enda grund
for 6verklagandet, som &r indelad i fyra delar
och avser ett asidosittande av artike] 8.1 b i
férordning nr 40/94 om gemenskapsvaru-
mirken.

A — Grundens forsta del

27. Picassos arvingar har kritiserat innehal-
let i punkterna 56-58 i forstainstansrittens
dom, enligt vilka de begreppsmissiga skill-
naderna i hog grad kan forta verkan av de
grafiska och ljudmaissiga likheterna. De har
hdvdat att det i detta avseende, med
utgangspunkt fran den berdrda malgruppen,
inte dr nodvindigt att dtminstone ett av de
omtvistade varumirkena har en klar och
tydlig betydelse, som allminheten omedel-
bart kan forsta. '’

28. De har gjort gillande att regeln, uttryckt
pé detta sitt, inte dr korrekt, dven om den
uppfylls i vissa konkreta fall. De har invint
mot att det skulle forhilla sig sa att den

19 — Domen i det ovanndmnda maélet Phillips-Van Heusen Corp.
mot harmoniseringsbyréan, punkt 54, och dom av den 3 mars
2004 i mal T-355/02, Miihlens mot harmoniseringsbyran
(REG 2004, s. I1-791), vilken har éverklagats.

begreppsmaissiga skillnaden i forhallande till
andra tecken 6kar om ett varumirke far en
exakt betydelse utanfér omradet for de varor
som varumérket avser, utan att det, nir s ir
fallet, skall prévas om den skillnaden ér
tillrickligt stor.

29. Enligt deras uppfattning &r det inte
logiskt att de begreppsmissiga olikheterna
neutraliserar de grafiska och ljudmissiga
likheterna, enbart med hénvisning till den
frain Malaga bordige konstnidrens anse-
ende, >° utan att detta sitts i samband med
de varor som avses, vilket strider mot
domstolens rittspraxis frin domen i mélet
Lloyd Schuhfabrik Meyer.*"

30. Enligt harmoniseringsbyran giller kla-
gandenas enda rittsligt relevanta pastiende
inom ramen for éverklagandet det faktum att
sambandet mellan kinnetecknet och de
féremdl som detta avser inte har beaktats.
Den har hirvidlag forklarat att de varor eller
tjanster som varumirket avser endast har
betydelse i fraga om varumirkenas likhet i
den man de pé ett avgrande sitt paverkar
konsumentens vilja.

20 — Denna hénvisning skall uppfattas som helt neutral, det vill
sdga endast som ett angivande av malarens bevisade ursprung
och inte som ett stillningstagande i den bade fruktlésa och
konstlade diskussionen rorande huruvida hans nationalitet ar
fransk eller spansk.

21 — Dom av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer (REG 1999, 5. I-3819).
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31. Harmoniseringsbyran anser inte att det
finns nagot som talar f6r att den semantiska
jamforelsen av varumirkens innebérd skall
begrinsas till de betydelser som har samband
med varorna, eftersom det 4r fraga om att
skapa en helhetsbild. Den anser dirfér att
den rittspraxis som har ifragasatts av dods-
boet Picasso i sjilva verket &r ett uttryck for
principen om det helhetsintryck som denna
kommersiella dganderitt skapar hos allmén-
heten.

32. DaimlerChrysler har hédvdat att nagon
risk foér foérvixling inte féreligger, med
hénvisning till att ordet PICASSO har ett
specifikt begreppsmissigt innehéll och att
anvidndningen av detta namn just syftade till
att skapa ett for anvidndarna patagligt band
mellan fordonen och konstnéren.

33. Detta ir forsta gdngen som domstolen
har att ta stillning till om denna regel for
bedémningen av risken for forvixling ar
lagenlig, och det ar diarfér lampligt att kort
redogéra for gillande rittspraxis. I domen i
malet SABEL slog domstolen fast att alla
relevanta fakta i det konkreta fallet skall
beaktas.*> Den konstaterade vidare att hel-
hetsbedémningen vad giller dessa varumér-
kens likhet i bild, ljud eller ord skall grunda

22 — Den ovanndmnda domen i mélet SABEL, punkt 22.
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sig pa det helhetsintryck som varumirkena
astadkommer>® med sirskild hinsyn till
deras sirskiljande och mest framtridande
bestandsdelar. **

34. Denna bedémning av de grafiska, ljud-
missiga eller begreppsmaissiga bestandsdelar
som anses mest framtridande ankommer i
alla hindelser pa den domstol vid vilken
malet dr anhédngigt. Jag har redan tidigare i
ett annat sammanhang = redovisat min syn
pa rickvidden av domstolens prévning inom
ramen for ett 6verklagande pa detta omrade.
Domstolen kan enligt artikel 58 i stadgan for
domstolen inte préva en faktisk omstandig-
het.

35. Denna kontroll 4r endast relevant nir
den omtvistade regeln tillimpas absolut och
a priori, det vill sdga utan att det forst gors en
separat beddmning av de olika bestindsde-
larna, vilket leder till en automatisk tillimp-
ning som klart strider mot domstolens
ovannidmnda rattspraxis.

36. I punkterna 54 och 55 i den Gverklagade
domen 6vervigdes alla dessa komponenter i
enlighet med ndmnda rittspraxis, innan
provningen &vergick till den begreppsmis-
siga aspekten, som konstaterades vara avgo-
rande.

23 — Den ovannidmnda domen i malet SABEL, punkt 23.

24 — Se éven domen i det ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25.

25 — Forslag till avgérande av den 14 maj 2002 infér dom av den

19 september 2002 i mél C-104/00, DKV (REG 2002, s. I-
7651), punkterna 58—60.
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37. Det dr inte férvanande att denna 16sning
valts eftersom det i doktrinen tidigare ansetts
att en begreppsmaissig jamforelse av tva
beteckningar kan leda till tvd diametralt
motsatta resultat, d&ven om det &r tillrackligt
att en av bestandsdelarna liknar varandra fér
att en risk for forvixling skall foreligga: >°
antingen foreligger en risk for forvixling
eller ocksd elimineras den risk som kon-
stateras vid den ljudméssiga bedémningen av
de motstiende varumirkena, >’

38. Klagandena har havdat att forstainstan-
sritten inte motiverade sitt avgorande med
avseende pd de berdrda varorna eller den
berérda marknaden, vilket krdvs enligt
domen i malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
men enligt punkt 27 i den domen krivs
endast att dessa bestandsdelar beaktas nir
den nationella domstolen konstaterar en viss
grad av likhet i bild, ljud eller ord. Det
ifragasatta avgorandet innehaller ddremot ett
negativt uttalande i detta avseende, och det
ir dirmed inte nédvidndigt att bedéma
likhetens betydelse med utgingspunkt fran
den berdrda typen av varor eller tjénster eller
de forhallanden under vilka de salufors.

39. Av ovan sagda foljer siledes att den
6verklagade domen inte strider mot artikel

26 — Detta anser, exempelvis, Bender, A., "Relative Eintragungs-
hindernisse”, i Ekey, F./Klipperl, D., "Markenrecht”, Heidel-
berg, 2003, s. 930 och s. 931. Se dven domen i det
ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28.

27 — Ferndndez-Né6voa, C., "Tratado sobre derecho de marcas”,
andra upplagan, Madrid, 2004, s. 301.

81 b i férordning nr 40/94, och &ver-
klagandet kan dirfor inte bifallas pa over-
klagandegrundens forsta del.

B — Grundens andra del

40. Genom den enda grundens andra del har
arvtagarna till en av kubismens fider®
kritiserat forstainstansritten for att inte ha
respekterat domstolens rattspraxis, enligt
vilken risken for forvixling okar ju storre
sdrskiljningsformaga det dldre varumérket
har,?® och inte heller respekterat den ritts-
praxis enligt vilken varumirken med hog
sdrskiljningsformaga, antingen i sig eller pa
grund av sitt anseende pa marknaden,
atnjuter ett starkare skydd. *

41. Enligt klagandena har ordet Picasso en
sddan inneboende sirskiljningsférmaga, och
det beskriver inte pa nigot sitt fordonen, en

28 — Det ar svart att med sikerhet faststilla ursprunget till denna
stil inom maleriet, men tanken att Oversitta naturen till
kuber, koner och cylindrar hérrér fran ett rdd som Cézanne
skrev i ett brev till en ung maélare, kanske for att forma
honom att komponera sina malningar med utgéngspunkt
frén grundformerna. Gombrich, E.H., "Historia del arte”,
spansk version av Rafael Santos Torroella, Alianza editorial,
femte tryckningen, Madrid, 1987, s. 481.

29 — Domen i det ovanndmnda malet SABEL, punkt 24.

30 — Domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 20.
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omstindighet som inte beaktades i forsta
instans.

42. Enligt harmoniseringsbyran bortsag inte
forstainstansritten fran regeln fran domen i
malet SABEL, eftersom den faktiskt inte
ansag att det berérda kinnetecknet hade
nagon som helst sarskiljningsformaga.

43. En sadan provning skulle innebéra en
bedémning av faktiska omsténdigheter som
domstolen dr forhindrad att utféra, och
pastéendet kan séiledes inte provas i sak.
Endast om det forelig en rittsregel enligt
vilken anvidndningen av ett vilkdnt namn
skulle tillerkéinnas hég sarskiliningsformaga
skulle det vara mojligt att sla fast att
forstainstansriatten handlat felaktigt. Ett
sadant uttalande aterfinns dock inte i
gemenskapens rittspraxis. 3

44. Intervenienten har gjort gillande att
efternamnet PICASSO saknar sddan formaga
inom fordonsbranschen, och dess anvind-
ning kan dirfér inte begrinsas.

31 — Betriffande de kriterier som ligger till grund for bedom-
ningen av hog sérskiljningsférmaga har harmoniseringsbyran
hinvisat till domstolens dom av den 4 maj 1999 i mal
C-108/99, Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779), punkt 51, och
domen i det ovannamnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 23.
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45. Om denna del av grunden tolkas s3, att
den innebdr en kritik av forstainstansritten
for att den underskattat varumérket Picassos
sirskiljningsformaga, kan den, som harmoni-
seringsbyran har forklarat, inte tas upp till
provning i sak eftersom den avser en bedom-
ning av faktiska omstdndigheter som inte
omfattas av domstolens behorighet.

46. Emellertid tyder formuleringen i den
ansdokan genom vilken o6verklagandet
anhéngiggjordes pa att forstainstansritten
kritiseras for att inte ha tillimpat regeln om
starkare skydd for varumirken med hog
sdrskiljningsformaga.

47. En samlad lisning av punkterna 55, 57
och 61 i den 6verklagade domen tyder dock
pa att ordmirket PICASSO saknar denna
egenskap som varumirke fér fordon och
alltsd inte bor tillerkdnnas det mer omfat-
tande skyddet pa grund av att det dr namnet
pa en berémd konstnir.

48. Foljaktligen saknas anledning att forklara
att den overklagade domen strider mot
artikel 8.1 b, och 6verklagandet kan déarfér
inte bifallas pa grundens andra del.
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C — Grundens tredje del

49. Genom denna delgrund har klagandena
kritiserat den metod som férstainstansritten
anvinde for att bedoma risken for férviixling,
med utgangspunkt fran genomsnittskonsu-
mentens grad av uppmirksamhet nir han
férbereder och gor sitt konsumtionsval. De
anser att bedémningen dr alltfor sndv dels
darfér att kunderna konfronteras med
varorna dven nidr de inte skall besluta sig
for att kopa dem, dels darfoér att varumir-
kena, enligt domen i malet Arsenal,® dven
fyller en funktion efter koptillfillet.

50. Foljaktligen anser dddsboet Picasso att
begriansningen till genomsnittskonsumen-
tens uppmirksamhet vid valtillfallet, som
tillimpades i den 6verklagade domen, strider
mot artikel 81 b i férordning nr 40/94
genom att hénsyn inte tas till regeln att
innehavaren av ett varumérke skall skyddas
mot eventuella forviaxlingar fore och efter
képet.

51. Enligt harmoniseringsbyrén ér det i vissa
fall motiverat att beakta anvindarnas upp-
mirksamhet efter kopet, exempelvis vid
férvirv av forpackade produkter. I allménhet

32 — Dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. 1-10273), punkt 57.

mits dock képarens intresse i det 6gonblick
han viljer en konkret vara.

52. DaimlerChrysler har hinvisat till den
standpunkt som redovisas i den 6verklagade
domen for att visa att konsumentens upp-
miérksamhet ar sirskilt hog vid kopet av ett
fordon. Bolaget har ddremot helt fornekat
forvixlingsrisken sedan transaktionen vil
fullbordats, med tilligget att koparen ar
sirskilt omsorgsfull och observant nér beslu-
tet fattas och att prévningen av denna risk
darfor skall inriktas pa detta tillfille.

53. Eftersom denna delgrund bygger pa
domen i malet Arsenal skall innehéllet i
den domen analyseras. Enligt punkt 57 kan
det inte uteslutas att vissa konsumenter
tolkar kinnetecknet som ett bevis pa att
produkterna hirrér fran Arsenal FC, sérskilt
efter det att de salts av Matthew Reed och
lamnat foérsdljningsboden dar skylten med
upplysningen att de inte dr Arsenal FC:s
officiella produkter dr uppsatt. Av detta kan
man dock inte utldsa en allmin regel om att
varumirkets funktion fortsittningsvis skall
fullgoras efter det att de skyddade varorna
har salts.

54. Som harmoniseringsbyran har papekat i
sin svarsinlaga anvinde domstolen argumen-
tet avseende forvixling efter kopet enbart till
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stdd for konstaterandet att ett varumérkes-
intrang skett, trots den skylt som Matthew
Reed hade satt upp i sin kiosk om att varorna
inte hdrstammade fran Arsenal FC. Vidare
tar de flesta forfattare inom doktrinen
avstand fran argumentet att post-sale confu-
sion skulle vara relevant vid beddmningen av
risken for forvixling, >

55. Mot bakgrund av dessa uttalanden kan
man inte heller i detta avseende konstatera
att artikel 8.1 b i foérordning nr 40/94 har
asidosatts, och siledes kan &verklagandet
inte heller bifallas pé den tredje delgrunden.

D — Grundens fidrde del

56. Genom den fjarde delen av 6verklagan-
degrunden kritiseras den distinktion som
gors i punkt 60 i den éverklagade domen
mellan risk for forvixling som konstateras
inom ramen fér ett invindningsforfarande
(enligt artikel 8.1 b i forordningen) och risk
for forvixling vid ett varumirkesintrang
(artikel 9.1 b), vilken strider mot domstolens
rittspraxis i domen i det ovannimnda malet
Arsenal.

33 — Baudenbacher, C. och Naumann, A., "Neuste Entwicklungen
in der immaterialgiiterrechtlichen Rechtsprechung der Euro-
paischen Gerichtshéfe”, i Baudenbacher, C. och Simon, J.,
"Neueste Entwicklungen im Européischen und internationa-
len Immaterialgiiterrecht, Basel, 2003, s. 1 och f6ljande sidor,
sarskilt s. 47.
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57. Enligt klagandenas uppfattning har
denna olikhet i behandling inte stdd vare
sig i forordningens text eller systematik,
eftersom bdda situationerna kriver en analys
av forvixlingsrisken efter képet, framfér allt i
friga om varor som motorfordon, som
stindigt exponeras for allménheten pa
vigarna och i annonser som sprids i alla
typer av massmedia.

58. Harmoniseringsbyrdan har pekat pa de
uppenbara skillnaderna mellan omstindig-
heterna i malet Arsenal och i den &ver-
klagade domen, savil i fraga om forfarandet,
den kritiserade &vertridelsen och invind-
ningen, som i friga om det berdrda fore-
malet: identitet i friga om varorna och
tecknen i det forsta fallet och likhet i det
andra. I det sammanhanget innehaller
domen i malet Arsenal inget uttalande om
risken for forvixling i den mening som avses
i artikel 5.1 b i direktiv 89/104,* utan ett
uttalande om att subsumera den omtvistade
anvindningen under den bestimmelsen.

59. Enligt det intervenerande bolaget inne-
biar den d&beropade punkten i den G&ver-
klagade domen bara att omstidndigheter

34 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17,
s. 178).
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som inte dr relevanta i invandningsforfar-
anden kan vara det i intrangsforfaranden.

60. I punkt 60 i den 6verklagade domen
konstaterar forstainstansratten att fragan
rorande den berérda malgruppens uppmirk-
samhetsgrad i samband med bedémningen
av risken for forvixling 4r en annan &n
fragan huruvida omstindigheter som d&ger
rum efter kopet kan péaverka bedémningen
av ett eventuellt varumirkesintrang, vilket
konstaterades i domen i det ovanndmnda
malet Arsenal i friga om anvéndningen av
ett identiskt tecken.

61. Mot den bakgrunden innebdr konstate-
randet bara en markering av skillnaden
mellan att, 4 ena sidan, bedéma graden av
uppmirksamhet hos allmédnheten for att
utvirdera risken for forvixling av tva,
nédvindigtvis likartade, kinnetecken — om
de vore identiska skulle det ndmligen vara
fraga om ett varumérkesintring — och, a
andra sidan, att ta stillning till betydelsen av
bestimda omstindigheter som intriffat efter
kopet for att konstatera om ett intrang i
denna immateriella dganderitt har agt rum.
Som framgir av nidmnda punkt 60 har
forstainstansritten inte nagonstans hanvisat
till nagon olikhet ifraga om bedémningen av
risken for forvixling inom ramen for ett
invindningsforfarande och ett intrangsforfa-
rande.

62. Siledes kan 6verklagandet inte heller
vinna bifall pa den éverklagandegrunden.

63. Da samtliga argument som framforts till
stéd for den enda 6verklagandegrunden har
underkdnts, sasom uppenbart ogrundade,
skall 6verklagandet ogillas.

V — Kort avslutande utvikning

64. Den rittsliga foretridaren for Picassos
arvingar har utnyttjat ¢verklagandet for att
beskriva i vilken omfattning och frekvens
som namn pa mycket kinda eller populira
personer har kommit att anvindas som
varumirken, och dirvid ndmnt kinda histo-
riska personer som Napoleon, Churchill eller
Gorbatjov; kreatérer som Christian Dior eller
Allessi, idrottsmén som Boris Becker eller
Tiger Woods och kompositérer som Mozart.
Denne pekade pa den roll som sa kallad
merchandising spelar, sérskilt i friga om
redan kinda kinnetecken, vid séljfrimjande
atgirder for andra varor som inte har nagot
som helst samband med den ursprungliga
varan,®® som exempelvis: Coca-Cola
(drycker), for klader och pappersvaror;
Marlboro (cigaretter), for klider; Davidoff
(cigarrer), for exklusiv kosmetika, Dessa
tankar foranleder mig att gora vissa reflex-
ioner.

35 — Angdende domen i det ovannimnda malet Arsenal, se
Kilbey, 1, "The ironies of Arsenal v Reed”, i European
Intellectual Property Review, 2004, s. 479 och foljande sidor.
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65. For det forsta kritiserades det faktum att
Picassos arvingar gav biltillverkaren Citroén
tillstind att dopa en Xaramodell, sirskilt av
chefen fér Picassomuseet i Paris, som
befarade att den framstdende konstnirens
image skulle lida irreparabel skada>® pa sa
sitt att Picasso pd 2000-talet inte skulle vara
nagot annat 4n ett bilmarke.

66. Aven om gemenskapslagstiftaren erbju-
der en mojlighet att registrera egennamn
som varumirken, som kan anvindas for vitt
skilda varor eller tjinster, méaste man med
utgangspunkt frin denna immaterialrittsliga
egendoms sirskilda funktion goéra en distink-
tion i friga om den skyddsnivd som de
fortjanar eller har férvirvat.

67. Jag har redan tidigare redogjort fér vad
som enligt min uppfattning utgor sjilva
féremalet for varumirkesritten, ndmligen
skyddet for att den information som det
registrerade kinnetecknet ger om det f6reta
som vissa varor hirrér frin ar korrekt,”

36 — Tidningen El Mundo, den 6 januari 2000; kan lisas pa http://
www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cul-
tura/793771.html.

37 — Forslag till avgorande infér dom av den 21 november 2002 i
mél C-23/01, Robelco (REG 2002, s. [-10913).
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vilket dock inte hindrar att det fyller andra
funktioner. **

68. Jag har tidigare aven papekat® att
innehavet av ett varumirke ger &garen
ensamritt till mirket, sa att denne i princip
har mojlighet att hindra andra fran att
anvinda det. Detta skydd som beviljas ex
lege 4r 4n mer motiverat i friga om egen-
namrldl,oeftersom alla kan drabbas av parasi-
tism.

69. Det dr emellertid lampligt att gora tva
preciseringar i fraga om det legitima skyddet
av ett personnamn, under vilket en person
vunnit anseende. Nér namnet upplats for
anvindning inom ett helt annat omrade &n
det dir det blev berdmt dr det a ena sidan
inte mojligt att utan vidare aberopa den
hégsta skyddsnivan som garanteras varumér-
ken med hog sirskiljningsférmaga, framst
darfor att det inom det andra omradet,
atminstone till en borjan, dr mycket tveksamt
om varumirket upplyser om varornas eller
tjansternas kommersiella ursprung. A andra
sidan finns det ett visst allménintresse av att
skydda framstdende artisters namn, som

38 — Som exempelvis att utgora ett marknadsféringsinslag eller ett
redskap i en affarsstrategi; Grynfogel, C., "Le risque de
confusion, une notion & géométrie variable en droit
communautaire des marques”, i Revue de Jurisprudence de
Droit des Affaires, nr 6/2000, s. 494 och féljande sidor,
sirskilt s. 500. Se aven mitt forslag till avgérande av den
13 juni 2002 infér domen i det ovanndmnda malet Arsenal,
sarskilt punkterna 43 och 46—49.

39 — Forslag till avgérande infér dom av den 27 november 2003 i
mal C-283/01, Shield Mark (REG 2003, s.1-14313), punkt 50.

40 — Saledes har namnet Pelé, den brasilianske fotbollsspelarens
pseudonym, registrerats till och med for klader och
sportartiklar, som det verkar utan nagon typ av licens; beslut
nr 490/1999 av harmoniseringsbyrans invéandningsenhet av
den 20 juli 1999, Pellet mot Pelé.
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ingar i det universella kulturarvet, fran en
grinslos kommersiell girighet och dédrmed
hindra att deras verk skadas och trivialiseras,
Det vore trakigt att tinka sig att en normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och
upplyst genomsnittskonsument som inte
lingre férknippar namn som Opel, Renault,
Ford eller Porsche med de framstiende
ingenjorer som gav namn at dessa produkter,
i en olyckligtvis inte alltfor avldgsen framtid
skulle betrakta namnet Picasso pa ett lik-
nande sitt.

VII — Forslag till avgorande

VI — Rittegangskostnader

70. Enligt artikel 122, jamford med artikel
69.2 i rittegangsreglerna, som ér tillimplig i
mal om 6verklagande enligt artikel 118, skall
tappande part forpliktas att ersitta ritte-
gangskostnaderna. Om 6verklagandet inte
kan bifallas pa den enda grund som har
aberopats av klagandena, som jag foreslar,
skall klagandena fo6ljaktligen forpliktas att
ersitta rittegingskostnaderna i Gverklagan-
det.

71. Mot bakgrund av ovanstdende Gverviganden foreslar jag att domstolen skall
ogilla 6verklagandet fran deligarna i dodsboet Picasso mot forstainstansrittens dom
av den 22 juni 2004 i mal T-185/02 samt forplikta klagandena att ersitta

rattegdngskostnaderna i domstolen.
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