RUIZ-PICASSO 1 IN. PRZECIWKO OHIM — DAIMLERCHRYSLER (PICARO)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (druga izba)

z dnia 22 czerwca 2004 r.”

W sprawie T-185/02

Claude Ruiz-Picasso, zamieszkaly w Paryzu (Francja),

Paloma Ruiz-Picasso, zamieszkala w Londynie (Zjednoczone Krélestwo),

Maya Widmaier-Picasso, zamieszkata w Paryzu,

Marina Ruiz-Picasso, zamieszkala w Genewie (Szwajcaria),

Bernard Ruiz-Picasso, zamieszkaly w Paryzy,

reprezentowani przez adwokata C. Gielena,

skarzacy,
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera oraz U. Pfleghara,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

DaimlerChrysler AG, z siedzibg w Stuttgarcie (Niemcy), reprezentowana
przez S. Volkera, Rechtsanwalt, z adresem do doreczert w Luksemburgu,

majacej za przedmiot skarge wniesiong przeciwko decyzji Trzeciej Izby Odwotaw-
czej OHIM z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie R 0247/2001-3 wydanej
w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu miedzy ,succesion Picasso” a Daim-
lerChrysler AG,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH (druga izba),

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

uwzgledniajagc procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
11 listopada 2003 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrolk

Ololiczno$ci powstania sporu

W dniu 11 wrze$nia 1998 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1) z pézn. zm,, interwenient zlozyt w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) w jezyku niemieckim
zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, dla ktérego wniesiono o rejestracje, jest stowne oznaczenie
PICARO.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do
klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,pojazdy i ich
czgsci, omnibusy”.

W dniu 25 maja 1999 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych.
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W dniu 19 sierpnia 1999 r. ,succession Picasso’, wspélnota spadkobiercow
w rozumieniu art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego, do ktérej naleza
skarzacy, wniosta na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich kategorii towaréw
zawartych w zgloszeniu. Sprzeciw zostat oparty na zaistnieniu prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
wzgledem wspélnotowego znaku towarowego nr 614 867, ktérego whacicielem jest
,succession Picasso” (zwanego dalej ,wczeéniejszym znakiem towarowym”).
Wezesniejszy znak towarowy, stowne oznaczenie PICASSO, zostal zgloszony
w dniu 1 sierpnia 1997 r. i zarejestrowany w dniu 26 kwietnia 1999 r. dla towardw
z klasy 12 porozumienia nicejskiego, i odpowiada nastgpujacemu opisowi: »pojazdy;
pojazdy ladowe, powietrzne i wodne, samochody, autobusy, cigzaréwki, furgonetki,
pojazdy mieszkalne, przyczepy”.

Decyzja z dnia 11 stycznia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw,
stwierdzajac, ze w odniesieniu do omawianych znakéw towarowych nie zachodzi
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad.

W dniu 7 marca 2001 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, succesion
Picasso wniosla do Urzedu odwolanie, domagajac sie uchylenia decyzji Wydziatu
Sprzeciw6w i odrzucenia zgloszenia znaku towarowego.

Decyzja z dnia 18 marca 2002 r., doreczong skarzacej w dniu 17 kwietnia 2002 r.
(sprawa R 247/2001-3; zwana dalej ,zaskarzong decyzja”), Trzecia Izba Odwolawcza
OHIM nie uwzglednita odwolania. Izba Odwolawcza stwierdzila zasadniczo, Ze
z uwagi na wysoki stopiei uwagi wiasciwego kregu odbiorcéw sporne znaki
towarowe nie sa do siebie podobne ani pod wzgledem fonetycznym, ani pod
wzgledem wizualnym. Ponadto uznala ona, ze wszystkie fonetyczne lub wizualne
podobieristwa omawianych znakéw towarowych sa neutralizowane przez koncep-
cyjne wrazenie wywierane przez wczesniejszy znak towarowy.
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Przebieg postepowania i zgdania stron

W dniu 13 czerwca 2002 r. skarzacy, dzialajac pod nazwa ,succession Picasso”,
wniesli do sekretariatu Sadu niniejsza skarge sporzadzong w jezyku angielskim.

Ze wzgledu na to, ze interwenient wnidst do sekretariatu Sadu w przewidzianym
terminie sprzeciw wobec ustanowienia jezyka angielskiego jezykiem postepowania,
na mocy art. 131 § 2 akapit trzeci regulaminu Sadu ustanowiono nim jezyk
niemiecki, ze wzgledu na to, ze dokonano w nim zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego.

Po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem sedziego sprawozdawcy Sad (druga izba)
postanowil o otwarciu procedury ustnej i w ramach $rodkéw organizacji
postepowania przewidzianych w art. 64 regulaminu zadal pytania skarzacym
i Urzedowi, na ktére strony udzielily odpowiedzi w terminie.

Sad wysltuchat wystapieni i odpowiedzi stron na swoje pytania podczas rozprawy
w dniu 11 listopada 2003 r.

Skarzacy wnosza do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,
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— uznanie sprzeciwu i odrzucenie zgloszenia znaku towarowego,

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacych kosztami postgpowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacych kosztami postgpowania.

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

Argumenty stron

Interwenient podnosi, ze skarga nie jest dopuszczalna, poniewaz ,succession
Picasso” nie jest ani osoba fizyczng, ani prawng. Skarga nie wskazuje na to, jakiego
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rodzaju osoba prawna mialby by¢ ten podmiot, a ponadto, wbrew wymogowi art. 44
§ 5 regulaminu, do skargi nie dolaczono dowodu posiadania osobowosci prawne;.

W odpowiedzi na pytania pisemne Sadu skarzacy wskazali, ze chociaz ,indivision”
(niepodzielna wspdlnota prawna) w rozumieniu art. 815 i nast. francuskiego kodeksu
cywilnego nie posiada osobowosci prawnej, stanowi ona podmiot, ktéry niezaleznie
od swych czlonkéw posiada zdolno$é bycia wierzycielem lub dluznikiem oraz
zdolno$¢ sadowa. Skarzacy o$wiadczyli subsydiarnie, ze skarge nalezy postrzegad
jako wniesiona przez pieé oséb bedacych cztonkami ,indivision”. Ponadto
przedlozono oswiadczenia udzielajace Claude’owi Ruizowi-Picassowi pelnomocnic-
twa do podjgcia w imieniu pozostatych czterech spadkobiercéw wszystkich
czynnosci majacych na celu ochrone ich praw dotyczacych dziet i nazwiska Pabla
Picassa.

OHIM podniést, ze ,succession Picasso” widnieje w rejestrze wspSlnotowych
znakéw towarowych jako wlasciciel wczeéniejszego znaku towarowego i wobec
powyzszego posiada zdolno$¢ wystepowania w charakterze strony w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu w $wietle przepisu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) w zwiazku z art. 42
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.

Ocena Sqdu

W celu wykazania zdolnosci sadowej ,succession Picasso” jako podmiotu
niezaleznego od swych czlonkéw skarzacy powotali sie jedynie na art. 815 i nast.
francuskiego kodeksu cywilnego. Bedac wezwanymi przez Sad do uzupelnienia
informacji dotyczacych tego zagadnienia i przedstawienia zgodnie z art. 44 § 5
regulaminu dowodu posiadania osobowosci prawnej tej wspélnoty, skarzacy po raz
kolejny odwolali si¢ jedynie do art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego.
Zamiast przediozy¢ dokumenty uzupelniajace, wlasciwe dla stwierdzenia, zgodnie
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z wymogami art. 44 ust. 5 regulaminu, posiadania przez ,succession Picasso”
niezaleznodci i, nawet jeéli ograniczonej, zdolnosci do ponoszenia odpowiedzial-
nosci, a takze zamiast przediozy¢ dowdd, ze pelnomocnictwo ich adwokata zostato
udzielone w sposéb wiasciwy przez osobe reprezentujacg ten podmiot, spadkobiercy
przedstawili pomocniczo swoje adresy, pelnomocnictwa, ktérych czterech z nich
udzielito Claude’owi Ruizowi-Picassowi oraz pelnomocnictwo procesowe udzielone
przez tego ostatniego.

W tych okolicznodciach fakt, ze ,succession Picasso” zostala wpisana do rejestru
jako wiadciciel wezeéniejszego znaku towarowego oraz Ze z tego tytulu brala udziat
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu i w postegpowaniu przed izba odwolawcza nie
wystarcza dla stwierdzenia, Ze skarga wniesiona w jej imieniu spelnia wymogi art. 44
regulaminu.

Whrew wywodom interwenienta nie oznacza to, ze skarga jest niedopuszczalna,
W istocie wyrazenie ,succession Picasso” okresla zbiorowo pieciu wspétspadko-
biercéw, ktérzy jako osoby fizyczne nie podlegaja wymogom przewidzianym
w art. 44 § 5 regulaminu. Skarge nalezy zatem postrzega¢ jako wniesiong przez
pieciu wspdlspadkobiercéw.

Fakt, ze wspodlspddkobiercy zdecydowali si¢ wnie$é niniejsza skarge, uzywajac
zbiorowego okreglenia ,succession Picasso”, nie ma wplywu na jej dopuszczalnosé.
Tozsamo$¢ os6b dziatajacych pod ta wspdlna nazwa nie podlega bowiem zadnym
watpliwoéciom. Ponadto w okolicznodciach niniejszej sprawy zaden uzasadniony
interes innych uczestnikéw sporu nie stoi na przeszkodzie sprostowaniu przez Sad
z urzedu nazwy strony skarzacej dla celéw niniejszego wyroku.
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Co do istoty sprawy

Skarzacy podnosza dwa zarzuty oparte, po pierwsze, na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 i, po drugie, na nierespektowaniu zasad postepowania
przewidzianych w art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94, ze wzgledu na
przekroczenie przez Izbe Odwolawcza granic sporu pomigdzy stronami postepo-
wania w sprawie sprzeciwu. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadaé drugi zarzut
skargi.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu zasad postgpowania
ze wzgledu na przekroczenie przez Izbg Odwolawczg granic sporu pomiedzy stronami
postepowania w sprawie sprzeciwy

Argumenty stron

Skarzacy podnosza, ze domniemanie dotyczgce wysokiego stopnia uwagi wlagciwego
kregu odbiorcéw zawarte w pkt 15 zaskarzonej decyzji, jak réwniez przypuszczenia
dotyczace wywieranego przez wcze$niejszy znak towarowy na rynku wrazenia oraz
sposobu postrzegania tego znaku towarowego przez whséciwy krag odbiorcéw,
przedstawione w pkt 19-21 tej decyzji, nie s3 oparte na jakichkolwiek dowodach
przedstawionych przez strony postepowania w sprawie sprzeciwu. Wedlug
skarzacych Izba Odwotawcza nie mogla oprze¢ swej decyzji na domniemaniach
i przypuszczeniach, ktére nie zostaly podniesione przez strony.

OHIM odpiera ten zarzut, stwierdzajac, ze opierajac swa decyzje na faktach
wprowadzonych przez nig z urzedu do postgpowania, Izba Odwolawcza nie
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naruszyla art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94. Przeciwnie, Izba
Odwotawcza dokonala we wlasciwy sposéb oceny prawnej faktéw powszechnie
znanych, na ktérych Wydziat Sprzeciwéw juz wezesniej opart swoja decyzje.

Interwenient stwierdzil, z2 OHIM ma prawo oprze¢ swe decyzje na faktach
powszechnie znanych, réwniez gdy nie sa one podniesione przez zadng ze stron
postepowania. Powszechnie znanymi sa fakty, ze samochody naleza do towaréw
oferowanych po wysokiej cenie, jak réwniez ze przy zakupie samochodu wystepuje
szczegblnie wiele réznych czynnikéw, ktére wplywaja na decyzje konsumenta.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 ,w postepowaniu odnoszacym si¢ do
wzglednych podstaw odmowy rejestracji [OHIM] ogranicza si¢ w tym badaniu do
stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony”.

Przepis ten ogranicza badanie przeprowadzone przez OHIM w dwojakim zakresie.
Z jednej strony dotyczy on faktycznej podstawy decyzji OHIM, a mianowicie stanu
faktycznego i dowodéw, na ktérych mogg one zosta¢ prawomocnie oparte [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival
USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef), Rec. str. II-2749, pkt 45],
z drugiej za§ podstawy prawnej tych decyzji, a mianowicie przepiséw, ktdre
rozpatrujaca instancja jest zobowigzana stosowac. A zatem izba odwotawcza moze
oprze¢ swoja decyzje w sprawie odwolania od decyzji koriczacej postepowanie
w sprawie sprzeciwu jedynie na wzglednych podstawach odmowy rejestracji
podniesionych przez zainteresowang strong oraz na faktach i dowodach przez nig
przedstawionych [wyrok Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel
przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 32].
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Ograniczenie faktycznej podstawy badania izby odwotawczej nie wyklucza jednakze,
ze uwzglednia ona, oprécz faktéw wyraznie podniesionych przez strony postepo-
wania w sprawie sprzeciwu, fakty powszechnie znane, to znaczy fakty, ktére wszyscy
mogg znac lub ktérych mozna si¢ dowiedzie¢ z powszechnie dostepnych Zrédet.

Przede wszystkim nalezy zatem mie¢ na uwadze, ze uregulowanie prawne zawarte
w art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 stanowi wyjatek od
ustanowionej w pierwszym zdaniu tego przepisu zasady badania stanu faktycznego
z urzgdu. W konsekwencji wyjatek ten podlega $cistej wyktadni, ktéra zaweza jego
stosowanie w sposdb niewykraczajacy poza to, co jest niezbedne dla osiagniecia jego
skutku.

Ratio legis uregulowania prawnego zawartego w art. 74 ust. 1 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 40/94 stanowi zatem odcigzenie administracji w zakresie
dochodzenia przez nig stanu faktycznego w postepowaniu inter partes. Osiggnieciu
tego celu nie stoi na przeszkodzie, by OHIM uwzgledniat fakty powszechnie znane.

Przeciwnie, art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 nie ma na celu
zobowigzania Wydzialu Sprzeciwéw lub izby odwolawczej do wydania decyzji
$wiadomie na podstawie wyraznie niekompletnych lub sprzecznych
z rzeczywistoscig hipotez dotyczacych stanu faktycznego. Nie ma on réwniez na
celu zadania od stron w postepowaniu w sprawie sprzeciwu przed OHIM
przedstawienia wszystkich faktéw powszechnie znanych, mogacych byé istotnymi
dla wydania decyzji. W istocie wykladnia tego przepisu, zgodnie z ktéra
uwzglednienie z urzedu faktéw powszechnie znanych byloby wykluczone, zobowig-
zywalaby strony do szczegélowego przedstawienia w swych pismach procesowych
z ostroznodci procesowej faktéw powszechnie znanych i przez to moglaby istotnie
utrudni¢ postepowanie w sprawie sprzeciwu.
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W $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbadaé, czy Izba Odwolawcza przekroczyla
granice sporu pomiedzy stronami, uwzgledniajac rézne aspekty zawarte
w niniejszym zarzucie skargi.

Po pierwsze, skarzacy zakwestionowali pkt 15 zaskarzonej decyzji, w ktérym
stwierdzono, ze poziom uwagi przeciginego konsumenta moze si¢ roéznic
w zaleznoéci od kategorii towaréw i Ze ,mozna przypuszczal, iz w niniejszym
przypadku zainteresowany konsument bedzie zwraca¢ szczegblna uwage przy
zakupie tych towaréw” (mianowicie pojazdéw i ich czesci, jak réwniez omnibuséw).
Po drugie, skarzacy zarzucaja Izbie Odwolawczej, ze w pkt 19 zaskarzonej decyzji
uwzglednila ona koncepcyjne wrazenie wywierane przez nazwe ,Picasso” na danym
rynku i uznata, ,ze mozna zaktada¢, iz wigkszo§¢ europejskich konsumentéw kojarzy
pojecie »PICASSO« z najbardziej uznanym na calym $wiecie malarzem XX wieku:
Pablem Picassa”. Po trzecie, skarzacy podzielaja poglad, Ze Izba Odwotawcza nie
mogla opieraé si¢ na twierdzeniach zawartych w pkt 20 i 21 zaskarzonej decyzji,
zgodnie z ktérymi ,samoistny charakter odrézniajacy oznaczenia PICASSO jest tak
silny, ze kazda dostrzegalna réznica moze wystarczy¢, aby wykluczy¢ jakiekolwiek
prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad zainteresowanych konsumentéw” oraz
ze ,zainteresowany konsument skonfrontowany z nazwa PICASSO i znakiem
towarowym, ktéry utozsamia, nigdy nie skojarzy znaku towarowego PICARO
z hiszpanskim artysta, do ktérego odnosi sie znak towarowy PICASSO”.

W przedstawionych powyzej fragmentach zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza nie
przedstawita nowych faktéw, powszechnie znanych, czy tez nie, ale sprecyzowata
i zastosowala wynikajace z utrwalonego orzecznictwa wiasciwe kryterium dla
dokonania oceny zaistnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad
w odniesieniu do omawianych znakéw towarowych, a mianowicie przypuszczalny
spos6b postrzegania danej kategorii towaréw lub ustug przez dostatecznie uwaznego
i rozsadnego przecigtnego konsumenta (wyroki Trybunatu z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, z dnia 16 lipca 1998 r.
w sprawie C-210/96 Gut Springenheide i Tusky, Rec. str. I-4657, pkt 31, oraz z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819,
pkt 25 i 26). Chodzi tutaj zatem o istotny element rozumowania Izby Odwotawcze;j.
Skarzacy nie moga wiec powolywaé sie na to, ze Izba Odwolawcza, stosujac to
niezbedne kryterium dla oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad,
przekroczyla granice sporu pomigdzy stronami.
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W przedmiocie drugiego z podniesionych powyzej zagadnien nalezy dodaé, ze
»succession Picasso” sama wskazala na stronie 3 uzasadnienia odwotania do Izby
Odwolawczej OHIM, co nastepuje:

»|OHIM] wskazuje przede wszystkim, ze Picasso bedzie rozpoznany przez
konsumentéw europejskich jako stynny malarz hiszpanski. Odwolujaca sie podziela
ten poglad” (,The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the
European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point
of view").

W tych okolicznodciach skarzacy nie moga zarzuci¢ Izbie Odwolawczej, ze
uwzglednita ona w zaskarzonej decyzji 6w przypuszczalny sposéb postrzegania
przez odbiorcéw, wyraznie potwierdzony przez ,succession Picasso” w cytowanym
powyzej uzasadnieniu odwolania. W tym wzgledzie zarzut jest zatem réwniez
obcigzony biedem co do stanu faktycznego.

W konsekwencji drugi zarzut jest bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzacy podnie$li sze$¢ argumentéw na poparcie tego zarzutu.
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Po pierwsze, skarzacy zarzucaja Izbie Odwolawczej, Ze oparta swoja decyzje na
domniemaniu, zgodnie z ktérym w przypadku zakupu pojazdéw mechanicznych
i ich czeéci zamiennych przecigtny konsument jest szczegélnie staranny i uwazny.
Wskazuja oni, ze domniemanie to odnosi si¢ jedynie do momentu zakupu, podczas
gdy nawet uwazni konsumenci konfrontowani z danymi towarami oznaczonymi
omawianymi znakami towarowymi w innych sytuacjach niz przy zakupie, na
przyklad w przypadku spostrzezenia wspomnianych pojazdéw na ulicy, mogliby
przyjaé, ze towary te sg w pewien sposéb identyczne, tudziez ze istnieja zaleznosci
gospodarcze lub innego rodzaju pomiedzy Zrédfami ich pochodzenia handlowego.
Izba Odwolawcza nie wzigla zatem pod uwage teorii ,post sale confusion”
[posprzedaznego wprowadzenia w blad], podczas gdy zostala ona powszechnie
uznana w prawie znakéw towarowych, migdzy innymi w wyroku Trybunatu z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273.
Skarzacy podkreslaja w tym kontekicie, ze pojecie prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad mieéci w sobie prawdopodobiefistwo posredniego wprowadzenia
w blad. Ponadto zarzucaja oni Izbie Odwolawczej, ze nie wskazata ona podstaw, na
ktérych oparla ona swoje domniemanie dotyczace szczeg6lnej starannosci i uwagi
wladciwego kregu odbiorcéw.

Po drugie, skarzacy podnosza, ze sporne znaki towarowe sa podobne pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym. Zauwazaja oni, ze podobieristwo wizualne, fonetyczne
i koncepcyjne pomiedzy dwoma znakami towarowymi nalezy ocenia¢ w drodze ich
poréwnania, niezaleznie od zagadnienia, z kogo skiada si¢ wladciwy krag odbiorcéw,
poniewaz czynnik ten odgrywa role jedynie przy calosciowej ocenie prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w blad.

Po trzecie, skarzacy kwestionuja teze, wedlug ktérej wywierane przez nazwe
,Picasso-” wrazenie koncepcyjne przewaza nad podobienstwem fonetycznym
i wizualnym spornych znakéw towarowych. Precyzuja oni, ze oznaczenie stowne
PICASSO nie posiada zadnego znaczenia w odniesieniu do danych towardw,
a mianowicie pojazdéw. Uwazaja oni, ze Izba Odwolawcza powinna byla zbada¢
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad jedynie w odniesieniu do tych towaréw
i ze nie mozna uwzgledniaé znaczefi, ktére oznaczenie moze posiada¢ w innym
kontekécie niz pojazdy. Podczas rozprawy dodali oni, ze podejscie, zgodnie z ktérym
pojecie ,Picasso” jest zrozumiale jako takie i zawsze odnosi si¢ do malarza, a nie
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samochoddéw, moze skutkowaé zaprzeczeniem zdolnosci tego znaku towarowego do
umozliwienia odréznienia tych towardéw, chociaz zostal on skutecznie zarejestro-
wany przez OHIM. Ponadto podejicie to ograniczaloby ochrone znaku towarowego
PICASSO w ten sposéb, ze moglaby ona by¢ podniesiona jedynie wzgledem
oznaczen w pelni identycznych, poniewaz semantyczna tre$¢ pojecia zawsze
neutralizowataby podobieristwa wizualne i fonetyczne, ktére moglyby laczyé to
oznaczenie slowne z innymi nieznacznie odmiennymi oznaczeniami.

Ponadto skarzacy potwierdzili, ze fakt, iz dwa poréwnywane znaki towarowe s
podobne pod wzgledem jednego z istotnych kryteridéw, takich jak kryterium
wizualne lub fonetyczne, moze wystarczy¢ do ustalenia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w biad.

Po czwarte, skarzacy zauwazyli, ze zaskarzona decyzja narusza zasade, wedlug ktérej
istnienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad powinno zosta¢ uznane tym
bardziej, im silniej odrézniajacy jest wczeéniejszy znak towarowy. Podnieéli oni, ze
stowne oznaczenie PICASSO posiada samoistny charakter wysoce odrézniajacy,
niezaleznie od faktu, ze stanowi ono réwniez nazwisko slynnego malarza.

Po pigte, skarzacy stwierdzili, ze w pkt 21 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza
niestusznie rozwazyla jedynie kwestig, czy wlasciwy krag odbiorcéw, skonfronto-
wany z wcze$niejszym znakiem towarowym, moéglby pomyséleé o zgloszonym znaku
towarowym. Przeciwnie, wedlug skarzacych niezbedne bylo zbadanie, czy skon-
frontowany ze zgloszonym znakiem towarowym wiasciwy krag odbiorcéw mégtby
mie¢ skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym. Skarzacy podnosza, ze
z uwagi na podobieristwo spornych znakéw towarowych ma to miejsce w niniejszym
przypadku.

Po széste i ostatnie, skarzacy podnoszy, ze Izba Odwolawcza nie zrozumiala
wladciwie argumentu, zgodnie z ktérym interwenient mial intencje czerpania
korzysci z wczesniejszego znaku towarowego i $wiadomego wprowadzenia w blad
w odniesieniu spornych znakdéw towarowych. Uznaja oni, ze sprzeciw opiera si¢ na
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art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, a nie na'ust. 5 tego artykulu, zaznaczajac
jednakze, ze argument ten zostal podniesiony w kontekécie, w ktérym ,succession
Picasso” podniosta w toku postgpowania odwolawczego okolicznos¢, ze interwe-
nient, zglaszajac znak towarowy, §wiadomy byt tego, iz mialo nastapi¢ wprowadzenie
na rynek towaréw pod wczeéniejszym znakiem towarowym.

OHIM i interwenient twierdza, ze zarzut ten jest bezzasadny, poniewaZ réznica
pomiedzy spornymi znakami towarowymi pozwala na wykluczenie prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wezeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobiefistwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobieristwa towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobiefistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezedniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych gospodar-
czo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad nalezy
oceniaé calogciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych towaréw lub ustug
przez whaéciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicz-
noéci danego przypadku, a w szczeg6lnodci wzajemnej zaleznodci migdzy

IT - 1758



51

52

RUIZ-PICASSO I IN. PRZECIWKO OHIM — DAIMLERCHRYSLER (PICARO)

podobieristwem oznaczeni a podobienistwem towaréw lub ustug, do ktérych sie
odnosza [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios
RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec.
str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W niniejszej sprawie wcze$niejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 jest wspélnotowy znak towarowy. A zatem dla celéw
dokonania oceny przeslanek przedstawionych w powyzszym punkcie nalezy
uwzgledni¢ punkt widzenia kregu odbiorcéw na terytorium calej Wspélnoty.
Z uwagi na charakter towaréw oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym
wladciwy krag odbiorcéw skiada sie z konsumentéw koncowych.

Bezsporne jest, Ze towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym i towary
oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym sa po czeéci identyczne, po czesci
podobne.

Nalezy zatem zbadad, czy stopiei podobieristwa pomigdzy spornymi oznaczeniami
jest na tyle wysoki, aby mozna bylo stwierdzi¢, ze w odniesieniu do tych znakéw
towarowych istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad. Jak wynika
z utrwalonego orzecznictwa, calo§ciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad musi, w zakresie podobienistwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
spornych oznaczen, opiera¢ si¢ na wywieranym przez nie wrazeniu caloéci, przy
uwzglednieniu w szczegéinosci ich elementéw odrézniajacych i dominujacych
[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
i wskazane w nim orzecznictwo]. W tym wzgledzie nalezy odrzuci¢ argument
skarzacych, zgodnie z ktérym podobieristwo dwdch oznaczein nalezy oceniaé
z pominigciem kwestii, kto stanowi wlasciwy krag odbiorcéw, poniewaz odgrywa
ona role jedynie przy calo$ciowej ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad. W istocie analiza podobieristwa spornych znakéw stanowi podstawowy
element calosciowej oceny zaistnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.
Musi ona zatem zosta¢ dokonana, na wzdr tej ostatniej, w odniesieniu do sposobu
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw.
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W przedmiocie podobiefistwa wizualnego i fonetycznego skarzacy stusznie
podniedli, ze sporne oznaczenia skladaja si¢ kazdorazowo z trzech sylab, ktére
zawieraja te same samogloski znajdujace sie na analogicznych pozycjach i w tym
samym porzadku oraz ze z wyjatkiem odpowiednio liter ,ss” i ,t” zawieraja te same
spolgloski, ktére ponadto znajduja si¢ na analogicznych pozycjach. Wreszcie
szczegblne znaczenie posiada fakt, ze dwie pierwsze sylaby, jak réwniez ostatnia
litera sg identyczne. Natomiast wymowa podwdéjnej spotgloski ,ss” bardzo istotnie
rézni si¢ od wymowy spétgloski ,,r”. Wynika z tego, ze te dwa oznaczenia sa podobne
pod wzgledem wizualnym i fonetycznym, jednakze stopienn podobienstwa pod
wzgledem fonetycznym jest nieznaczny.

Pod wzgledem koncepcyjnym oznaczenie stowne PICASSO jest wyjatkowo dobrze
znane wlaéciwemu kregowi odbiorcéw jake nazwisko slynnego malarza Pabla
Picassa, Oznaczenie stowne PICARO moze zosta¢ zrozumiane przez osoby
pochodzenia hiszpariskiego jako okreslajace w szczegdlnosci postaé¢ z literatury
hiszpanskiej, podczas gdy jest ono pozbawione tresci semantycznej dla (przewaza-
jacej) czedci wlasciwego kregu odbiorcéw, niebedacej pochodzenia hiszpanskiego.
Oznaczenia nie sa zatem podobne pod wzgledem koncepcyjnym.

Te same réznice koncepcyjne moga neutralizowaé w okreslonych okolicznosciach
podobieristwa danych oznaczen pod wzgledem wizualnym i fonetycznym. Taka
neutralizacja wymaga, aby przynajmniej jedno ze spornych oznaczen posiadato
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone znaczenie, tak ze
odbiorcy ci s3 w stanie uchwyci¢ je w sposéb natychmiastowy (ww. w pkt 53 wyrok
w sprawie BASS, pkt 54).

Oznaczenie stlowne PICASSO posiada dla wlasciwego kregu odbiorcéw jasng
i okre$long tre$¢ semantyczna. Whrew twierdzeniom skarzacych na istotnos¢
znaczenia oznaczenia dla celéw oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
nie wplywa fakt, ze znaczenie to nie ma zwigzku z danymi towarami. Renoma
malarza Pabla Picassa jest bowiem taka, ze w braku odmiennych konkretnych
wskazdéwek, nie jest dopuszczalne stwierdzenie, ze oznaczenie PICASSO jako znak
towarowy dla pojazdéw mogloby si¢ nakladac¢ si¢ w postrzeganiu przecigtnego
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konsumenta na nazwisko malarza w ten sposéb, ze konsument ten skonfrontowany
z oznaczeniem PICASSO w kontekécie omawianych towaréw nie bedzie odbierat
znaczenia oznaczenia jako nazwiska malarza i bedzie je zasadniczo postrzegal jako
jedna z marek pojazdéw.

Z powyiszego wynika, ze réznice koncepcyjne dzielace te oznaczenia moga w tym
przypadku neutralizowa¢ podobiefistwa wizualne i fonetyczne opisane powyzej
w pkt 54.

W ramach calodciowej oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad nalezy
uwzgledni¢ ponadto fakt, ze ze wzgledu na rodzaj omawianych towaréw,
a w szczegdlnosei ich ceng i bardzo techniczny charakter, poziom uwagi whaiciwego
kregu odbiorcéw jest przy zakupie szczegdlnie wysoki. Wskazana przez skarzacych
mozliwo$¢, ze osoby z wlasciwego kregu odbiorcéw moga réwniez postrzegac
omawiane towary w sytuacjach, w ktérych nie zwracaja oni na nie tak wielkiej uwagi,
nie stoi na przeszkodzie uwzglednieniu tego poziomu uwagi. W istocie odmowa
rejestracji znaku towarowego z powodu prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do wczeéniejszego znaku towarowego jest uzasadniona ze wzgledu na
to, ze takie wprowadzenie w blad jest w stanie wplyna¢ w sposéb niedozwolony na
zainteresowanych konsumentéw w zakresie wyboru pomiedzy danymi towarami lub
ustugami. W konsekwencji dla celéw oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad nalezy uwzgledni¢ poziom uwagi przecigtnego konsumenta w momencie
przygotowywania i dokonywania przez niego wyboru pomiedzy réznymi towarami
lub ustugami nalezacymi do tej kategorii, dla ktérej znak towarowy zostal
zarejestrowany.

Nalezy doda¢, ze kwestia poziomu uwagi zainteresowanego kregu odbiorcéw brana
pod uwagg przy ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad jest rézna od tej,
dotyczgcej okolicznodci nastgpujacych po dokonaniu sprzedazy, ktére moga by¢
istotne dla oceny, czy ma miejsce naruszepie prawa ze znaku towarowego, jak
zostalo juz wczeéniej uznane w przywolanym przez skarzacych wyroku w sprawie
Arsenal Football Club (pkt 40 powyzej) w odniesieniu do uzywania oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym.
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Ponadto skarzacy niestusznie powoluja si¢ w niniejszym przypadku na orzecznictwo,
zgodnie z ktérym znaki towarowe, ktére posiadaja charakter wysoce odrézniajacy —
samoistny lub ze wzgledu na ich znajomo$¢ na rynku — ciesza sie wigksza ochrong
niz te, ktérych charakter jest stabo odrézniajacy (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie
SABEL, pkt 24, oraz wyrok Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18). W istocie fakt, Ze oznaczenie stowne PICASSO jest
powszechnie znane jako odnoszace si¢ do nazwiska slynnego malarza Pabla Picassa
nie moze zwigkszy¢ prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do
dwdch znakéw towarowych oznaczajacych dane towary.

W zwigzku z powyzszym stopiei podobieristwa spornych znakéw towarowych nie
jest na tyle wysoki, aby mozna bylo stwierdzié, ze wladciwy krag odbiorcéw moze
uznaé, iz omawiane towary pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub
ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. W konsekwencji
Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze nie istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w biad.

Wreszcie w odniesieniu do argumentu podniesionego we wniesionym do OHIM
uzasadnieniu odwotania, zgodnie z ktérym wybdr zgloszonego znaku towarowego
przez interwenienta moze mie¢ na celu wykorzystanie w sposéb nieuczciwy
handlowego sukcesu wczesniejszego znaku towarowego, Izba Odwolawcza stusznie
stwierdzila, Ze argument ten jest istotny jedynie w ramach stosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, na ktérym sprzeciw nie zostal oparty.

W konsekwencji nalezy oddali¢ réwniez pierwszy zarzut.

Z powyzszego wynika, ze skarge nalezy oddali¢ w caloéci.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy przegrali sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ich poniesionymi
przez nich kosztami.

Z powyiszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzacy zostaja obcigzeni kosztami postepowania,

Forwood Pirrung Meij

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 czerwca
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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