RUIZ-PICASSO M.FL. MOT HARMONISERINGSBYRAN — DAIMLERCHRYSLER (PICARO)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 22 juni 2004°

I mal T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrike),

Paloma Ruiz-Picasso, London (Férenade kungariket),

Maya Widmaier-Picasso, Paris,

Marina Ruiz-Picasso, Genéve (Schweiz),

Bernard Ruiz-Picasso, Paris,

foretridda av advokaten C. Gielen,

sokande,

* Rittegingssprak: tyska.
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mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av G. Schneider och U. Pfleghar, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket den andra parten i forfarandet infér 6verklagandenimnden vid harmoni-
seringsbyran, vilken har intervenerat vid forstainstansritten, var:

DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), féretriitt av advokaten S. Vélker, med
delgivningsadress i Luxemburg,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av tredje
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyrdn den 18 mars 2002 (irende R
0247/2001-3) betriffande ett invindningsforfarande mellan ” dédsboet Picasso” och
DaimlerChrysler AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektren D. Christensen,

med hénsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den 11 november
2003,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 11 september 1998 inkom intervenienten med en ansékan pa tyska om
registrering av gemenskapsvarumdrke till Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran), med stod
av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumiérken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) i dndrad
lydelse.

Registreringsansokan avsag ordmirket PICARO.

De varor som registreringsansokan avség ingar i klas. 12 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster for varumirkesregistrering av
den 15 juni 1957, med idndringar och tilligg. Varorna omfattas av foljande
beskrivning: "Motorfordon och tillhérande delar, bussar”.

Denna ansékan offentliggjordes den 25 maj 1999 i Bulletinen for gemenskapsvaru-
mdrken.
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Den 19 augusti 1999 invénde dédsboet Picasso med stod av artikel 42.1 i férordning
nr 40/94 mot registreringen av varumirket betréffande samtliga de varukategorier
som denna ansokan avsdg. Det var friga om ett oskiftat dédsbo i den mening som
avses i artiklarna 815 och foljande artiklar i den franska civillagen (code civil), i vilket
sokandena var deldgare. Den grund som anfordes till stéd fér invindningen var att
det forelag en sddan forvixlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Invindningen gjordes med hénvisning till gemenskapsvarumirket nr 614 867 som
innehas av dodsboet Picasso (nedan kallat det dldre varumirket). Ansékan om det
dldre varumarket, det vill séiga ordmérket PICASSO, inlimnades den 1 augusti 1997
och mirket registrerades den 26 april 1999 for varor som ingér i klass 12 i den
mening som avses i Nice6verenskommelsen och som svarar mot f6ljande
beskrivning: "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel fér transport till lands, i
luften eller pé vatten, bilar, bussar, lastbilar, mindre lastbilar, husvagnar, slipfordon”.

Invéndningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 11 januari 2001 med
motiveringen att det inte foreldqg nagon risk for forvixling mellan de tva
varumérkena.

Dédsboet Picasso 6verklagade invéindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran
den 7 mars 2001 i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94, och yrkade att
beslutet skulle ogiltigforklaras och att varumérkesansokan skulle avslas.

Genom beslut av den 18 mars 2002, vilket delgavs sokanden den 17 april 2002
(drende R 247/2001-3, nedan kallat det omtvistade beslutet), avslog tredje
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran 6verklagandet. Overklagande-
ndmnden motiverade i huvudsak sitt beslut med att de ifrdgavarande varuméirkena
inte liknade varandra vare sig fonetiskt eller visuellt, med hénsyn till hur
uppmirksam malgruppen #r. Dessutom bedémde nimnden att verkan av de
eventuella fonetiska och/eller visuella likheterna mellan varumirkena fértas av den
begreppsméssiga genomslagskraft som det dldre varumirket har.
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Forfarande och parternas yrkanden

Sokandena har under namnet "dédsboet Picasso” vickt férevarande talan genom en
ansokan pé engelska som inkom till forstainstansrittens kansli den 13 juni 2002.

Intervenienten motsatte sig inom den tidsfrist som bestdmts av forstainstansrittens
justitiesekreterare att engelska skulle viljas som rittegdngssprak, varpa forstain-
stansritten valde tyska som rittegangssprak i enlighet med artikel 131.2 tredje
stycket i forstainstansrittens rittegangsregler eftersom den aktuella ansdkan om
registrering av varumirke hade ingetts pa tyska.

P& grundval av referentens rapport beslutade forstainstansritten (andra avdel-
ningen) att inleda det muntliga forfarandet och stéllde, inom ramen f6r den
processledning som foreskrivs i artikel 64 i rittegingsreglerna, fragor till sokandena
och harmoniseringsbyran som dessa besvarade inom den foreskrivna fristen.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa forstainstansrattens fragor vid
forhandlingen den 11 november 2003.

Sokandena har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,
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— bifalla invéindningen och avsla varumérkesansokan,

— forplikta intervenienten att ersitta rittegingskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta s6kandena att ersitta rittegdngskostnaderna,

15 Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokandena att ersitta rittegidngskostnaderna.

Huruvida talan kan tas upp till sakprévning

Parternas argument

16 Intervenienten har gjort géllande att talan inte kan tas upp till sakprévning eftersom
dodsboet Picasso varken #r en fysisk eller en juridisk person. Det anges inte i
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ansokan vilken slags juridisk person som denna enhet skall jamstillas med.
Dédsboet har inte bifogat nagot bevis for sin rittsliga existens, vilket krivs enligt
artikel 44.5 i rittegdngsreglerna.

Som svar pa forstainstansrittens skriftliga fragor har sékandena anfért att trots att
ett oskiftat dédsbo i den mening som avses i artiklarna 815 och féljande artiklar i
den franska code civil inte utgor en juridisk person, ror det sig om en enhet som ar
sjalvstindig i forhallande till sina medlemmar, som kan vara borgenir och géldenar
och som har partsbehérighet. I andra hand har sékandena gjort géllande att talan
skall anses vara vickt i de fem dédsbodeldgarnas namn. Dessutom har handlingar
ingetts till ritten som ger Claude Ruiz-Picasso ritt att i de 6vriga fyra arvtagarnas
namn vidta &tgérder for att skydda deras rittigheter avseende Pablo Picassos verk
och namn.

Harmoniseringsbyrdn har anfért att dodsboet Picasso var registrerat i registret for
gemenskapsvarumérken som innehavare av det dldre varumirket och att det siledes
var behorigt att vara part i invindningsforfarandet enligt artikel 8.2 a ii jamford med
artikel 42.1 a i forordning nr 40/94.

Forstainstansréttens beddmning

For att visa att dodsboet Picasso i egenskap av en i forhallande till sina medlemmar
sjalvstindig enhet har partsbehérighet, har sokandena endast hdnvisat till
bestimmelserna i artiklarna 815 och féljande artildar i den franska code civil. Trots
att forstainstansritten uppmanat dem att komplettera sina uppgifter i denna fraga
och i enlighet med artikel 44.5 i rittegdngsreglerna inkomma med bevis for
dédsboets rittsliga existens har sokandena begrinsat sig till att aterigen hénvisa till
artiklarna 815 och foljande artiklar i den franska code civil. I stillet for att inkomma
med kompletterande uppgifter som skulle kunna styrka dodsboet Picassos
sjalvstindighet och, om dn begrinsade, ansvar i enlighet med artikel 44.5 i
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rittegdngsreglerna, och att inge bevis for att deras advokat hade anlitats pa regelritt
sitt av en dértill behorig foretrddare fér denna enhet, har dédsbodeldgarna som
komplettering ingett sina adresser, de fullmakter som fyra av dem upprittat till
forman for Claude Ruiz-Picasso, samt den fullmakt som den sistnamnde upprittat.

Under dessa omsténdigheter ricker det inte med att dédsboet Picasso har
registrerats som innehavare av det éldre mirket och att det i denna egenskap har
deltagit i invindningsforfarandet vid dverklagandenimnden for att den ansékan som
ingetts i dédsboets namn skall anses uppfylla kraven i artikel 44 i rittegingsreglerna.

I motsats till vad intervenienten har anfort betyder inte detta att talan inte kan tas
upp till sakprovning. Uttrycket "dédsboet Picasso” syftar nimligen pa de fem
deldgarna tillsammans vilka i egenskap av fysiska personer inte har de skyldigheter
som foreskrivs i artikel 44.5 i rittegangsreglerna. Talan skall darfor anses vara vickt
av de fem dddsbodelégarna.

Den omstindigheten att deldgarna valde att anvinda den gemensamma benim-
ningen "dodsboet Picasso” nér de vickte forevarande talan paverkar inte frigan
huruvida den kan tas upp till sakprovning. Det rdder nimligen inga tvivel om vilka
personer som agerar under denna gemensamma benémning. Mot bakgrund av
omstiindigheterna i det férevarande malet konstaterar forstainstansritten for évrigt
att ingen av de Gvriga parterna i malet har ndgot legitimt intresse som utgér hinder
for att forstainstansritten pé eget initiativ korrigerar benimningen av sékandeparten
i denna dom.
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Prévning i sak

Sokandena har anfort tvd grunder till stod for sin talan, dels att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har &sidosatts, dels att de principer avseende forfarandet som
foreskrivs i artikel 74.1 in fine i forordning nr 40/94 har &sidosatts genom att
overklagandenimnden har overskridit grinserna for tvisten mellan parterna i
invindningsforfarandet. Forstainstansritten skall borja med att undersoka den andra
grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av principer avseende forfarandet genom att
overklagandendmnden har oOverskridit grdnserna for tvisten mellan parterna i
invindningsforfarandet

Parternas argument

Sokandena har gjort gillande att varken presumtionen om hur uppmirksam
malgruppen &r, som anges i punkt 15 i det omtvistade beslutet, eller antagandena om
det dldre varumirkets genomslagskraft pd marknaden och om hur malgruppen
uppfattar det, som gors i punkterna 19-21 i beslutet, vilar pd nagon grundval som
har anforts av parterna i invindningsforfarandet. Enligt sokandena saknade
overklagandenimnden rétt att grunda sitt beslut pa presumtioner och antaganden
som inte hade dberopats av parterna.

Harmoniseringsbyran har svarat att 6verklagandendmnden inte har asidosatt artikel
74.1 in fine i forordning nr 40/94 genom att grunda sitt beslut pad omstindigheter
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som nimnden pa eget initiativ beaktat under forfarandet. Enligt harmonisering-
sbyran har 6verklagandendmnden tvirtom pd vederbérligt sitt gjort en rittslig
bedémning av notoriska fakta som redan legat till grund fér invindningsenhetens
beslut.

Intervenienten anser att harmoniseringsbyrdn har ritt att grunda sina beslut pa
notoriska fakta dven om dessa inte har dberopats av nigon av parterna i forfarandet.
Enligt intervenienten utgor det ett notoriskt faktum att bilar &r varor som siljs till
hoga priser liksom #ven att det &r sdrskilt manga faktorer som péverkar
konsumentens beslut vid kopet av en bil.

Forstainstansrittens bedomning

I artikel 74 i forordning nr 40/94 foreskrivs att "i #renden om relativa
registreringshinder [skall] provningen [infér harmoniseringsbyrdn] vara begrinsad
till vad parterna dberopat och yrkat”.

Denna bestimmelse innebér att harmoniseringsbyrans undersékning begrinsas i tva
avseenden. Bestdimmelsen avser némligen dels de omsténdigheter som ligger till
grund fér harmoniseringsbyréns beslut, det vill siiga de sakférhallanden och bevis pa
vilka dessa kan grundas (se, for ett motsvarande synsitt, férstainstansrittens dom av
den 13 juni 2002 i mél T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyran —
Massagué Marin (Chef), REG 2002, s. II-2749, punkt 45), dels den rittsliga grunden
for dessa beslut, det vill sdga de bestimmelser som den enhet som har att préva
fragan ér skyldig att tillimpa. Saledes kan dverklagandenimnden, nir den prévar ett
overklagande av ett beslut som avslutar ett inviindningsférfarande, enbart grunda
sitt beslut pa de relativa registreringshinder som den berérda parten har aberopat
och pa de sakforhallanden och bevis som denna part har aberopat och som avser
namnda registreringshinder (forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i
maél T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE),
REG 2003, s. I1-3253, punkt 32).
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Begriansningen av de omstdndigheter som kan ligga till grund for 6verklagande-
nimndens bedomning utesluter dock inte att ndmnden utéver de sakférhéllanden
som parterna i invdndningsforfarandet uttryckligen har &beropat ocksa kan beakta
notoriska fakta, det vill séga fakta som det forutsitts att alla kdnner till eller som det
gar att f4 kinnedom om med hjilp av allmint tillgéngliga killor.

Inledningsvis skall det beaktas att rittsregeln i artikel 74.1 in fine i férordning
nr 40/94 utgdr ett undantag fran den princip om prévning av sakférhallandena pa
eget initiativ som uttrycks i inledningen av samma bestimmelse. Séledes skall detta
undantag ges en sadan strikt tolkning att det inte far en storre rackvidd dn vad som
ar nodvindigt for att uppna det bakomliggande syftet.

Vad betriiffar den rittsregel som fastslas i artilel 74.1 in fine i forordning nr 40/94 ar
dess ratio legis att avlasta myndigheten uppgiften att sjilv behova genomfora
undersokningen av sakforhillandena inom ramen f6r forfaranden inter partes.
Denna malsittning dventyras inte genom att harmoniseringsbyran beaktar notoriska
fakta.

Diremot kan artikel 74.1 in fine i forordning nr 40/94 inte syfta till att tvinga
invindningsenheten eller 6verklagandendmnden att medvetet fatta beslut pa
grundval av hypoteser om sakférhillanden som é&r uppenbart ofullstindiga eller
oforenliga med verkligheten. Syftet med bestimmelsen &r heller inte att det skall
krivas att parterna i ett invindningsforfarande infor harmoniseringsbyran anfor
samtliga notoriska fakta som eventuellt kan vara relevanta f6r det kommande
beslutet. Om denna bestaimmelse tolkades s& att myndigheten inte far beakta
notoriska fakta pa eget initiativ skulle det innebéra ett incitament for parterna att av
forsiktighetsskal ge in detaljerade redogorelser for allmint kinda fakta och medfora
en risk for att invindningsférfarandet forsvarades avsevirt.
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Mot bakgrund av det ovan anfoérda skall forstainstansritten underséka huruvida
overklagandenédmnden har 6éverskridit grinserna fér tvisten mellan parterna genom
att beakta de olika omstindigheter som den ifrigavarande grunden avser.

For det forsta har s6kandena kritiserat punkt 15 i det omtvistade beslutet. Dir anges
att det kan variera hur pass uppmirksam genomsnittskonsumenten #r beroende pa
vilken typ av varor det rér sig om och att det "i det forevarande fallet kan antas att
den berérda konsumenten kommer att vara sérskilt uppmirksam vid képet av dessa
varor” (ndmligen motorfordon och tillhérande delar samt bussar). For det andra har
sokandena kritiserat overklagandendmnden for att i punkt 19 i det omtvistade
beslutet ha beaktat den begreppsmissiga genomslagskraft som namnet Picasso har
pé den berdrda marknaden och for att ha angett att “det kan antas att majoriteten av
de europeiska konsumenterna associerar ordet PICASSO med den mest berémda
1900-talskonstnéren i hela virlden: Pablo Picasso”. For det tredje anser sékandena
att 6verklagandendmnden inte fick grunda sitt beslut pd de pastdenden som
aterfinns i punkterna 20 och 21 i det omtvistade beslutet, enligt vilka “den
inneboende sirskiljningsformagan hos kinnetecknet PICASSO ir sa stark att minsta
fornimbara skillnad kan ricka for att utesluta varje risk f6r forvixling hos de berdrda
konsumenterna” och att "den berérda konsumenten, som kommer i kontakt med
namnet PICASSO och varumirket PICASSO, aldrig kommer att associera
varumirket PICARO med den spanske konstnidr som &syftas genom varumirket
PICASSO”.

Overklagandenimnden har inte i de passager i det omtvistade beslutet som aterges
ovan tagit upp nigra nya fakta, notoriska eller ej, utan har preciserat och tillimpat
det kriterium som enligt fast rittspraxis skall tillimpas fér att beddma huruvida en
risk for forvixling av de berdrda varumirkena foreligger, namligen frigan hur
varumirket kan antas uppfattas av en normalt informerad samt skiligen upp-
mirksam konsument av den kategori vara eller tjinst som ir i friga (domstolens
dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191,
punkt 23, av den 16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG
1998, 5. 1-4657, punkt 31, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkterna 25 och 26). Det rér sig siledes om en
grundléggande del av 6verklagandendmndens resonemang, Sékandena kan inte med
framgdng hivda att 6verklagandenimnden har 6verskridit grinserna for tvisten
mellan parterna genom att tillimpa detta kriterium som #&r oumbirligt for
ndmndens bedomning av forvixlingsrisken.
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Vad betriffar den andra delen av den ovannidmnda kritiken skall det tilliggas att
dédsboet Picasso sjilvt, pa sidan tre i den inlaga dir grunderna for 6verklagandet till
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrén utvecklas, har uppgett foljande:

"Forst och frimst papekar harmoniseringsbyran att de europeiska konsumenterna
kommer att kiinna igen Picasso som en berémd spansk konstnir. Sokanden delar
denna uppfattning.”("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.”)

Under dessa omstindigheter saknar sokandena fog for att kritisera 6verklagande-
nimnden foér att den i det omtvistade beslutet har beaktat malgruppens
presumerade uppfattning, vilken uttryckligen har bekriftats av dddsboet Picasso i
den ovannamnda inlagan. [ detta avseende stods grunden saledes inte av de faktiska
omstéindigheterna.

Talan kan séledes inte vinna bifall pd den andra grunden.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokandena har anfért sex argument till stod for denna grund.
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For det forsta har sokandena kritiserat 6verklagandenimnden for att ha grundat sitt
beslut p& presumtionen att genomsnittskonsumenten #r sarskilt omsorgsfull och
uppmirksam vid kép av motorfordon och tillhérande delar. De har uppgett att
denna presumtion enbart giller koptillfillet, och att &dven uppmirksamma
konsumenter, nir de kommer i kontakt med de berérda varorna forsedda med de

* ifrdgavarande varumirkena i andra situationer #n vid ett kop, till exempel nir de far

syn pa dessa fordon i trafiken, kan férledas att tro att varorna pa ett visst sitt r
identiska eller att det foreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan deras
respektive kommersiella ursprung. Overklagandenimnden har salunda underlatit att
beakta teorin "forvixling efter forsiljning” trots att denna #r allmint godtagen inom
varumérkesritten, bland annat enligt domstolens dom av den 12 november 2002 i
mal C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. 1-10273). Sokandena har hirvid
framhallit att begreppet forviixlingsrisk dven omfattar risken for en indirekt
forvixling. Dessutom har de kritiserat 6verklagandenimnden for att inte ha angett
skilen till att malgruppen presumerats vara sirskilt omsorgsfull och uppmérksam.

For det andra har sokandena anfért att varumirkena i fraga liknar varandra visuellt
och fonetiskt. De har papekat att de visuella, fonetiska och begreppsmissiga
likheterna mellan de tvé varumirkena skall beddmas utifrin en jamforelse av dessa
mirken, utan hinsyn till malgruppens sammansittning. Den sistnémna faktorn skall
enbart beaktas vid helhetsbedémningen av férvixlingsrisken,

For det tredje har sokandena bestridit hypotesen enligt vilken den begreppsmassiga
genomslagskraft som namnet Picasso har 6verskuggar den fonetiska och visuella
likheten mellan varumérkena i friga. De har preciserat att ordmirket PICASSO inte
har ndgon innebérd som anknyter till de berérda varorna, nimligen bilar. De anser
att overklagandendmnden borde ha undersdkt forvixlingsrisken enbart med
avseende pd dessa varor och att kiinnetecknets eventuella innebérd i sammanhang
som inte ror bilar inte dr relevant. Under forhandlingen har de lagt till att synsittet
att ordet Picasso uppfattas som sddant och alltid uppfattas som en hanvisning till
konstnéren, och inte till bilar, skulle kunna innebira ett férnekande av varumdrkets
formaga att sérskilja varorna i fraga, trots att det har registrerats av harmoniser-
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ingsbyrén. Dessutom skulle ett sddant synsitt innebdra att skyddet for varumirket
PICASSO inskriinktes, pa s sitt att det enbart skulle kunna aberopas i forhallande
till helt identiska kiinnetecken, eftersom ordets semantiska innehall alltid skulle forta
verkan av de visuella och fonetiska likheter som ordmirket eventuellt uppvisar med
kiannetecken som ér nigot annorlunda.

Dessutom har sokandena hivdat att det kan vara tillrackligt att tva varumdrken
liknar varandra med avseende pi ett enda av de relevanta kriterierna, sdsom det
visuella eller det fonetiska kriteriet, for att en forvixlingsrisk skall anses foreligga.

For det fjirde har sdkandena gjort gillande att det omtvistade beslutet har fattats
med bortseende fran den regel som sidger att ju mer sirskiljande det éldre
varumirket ir, desto enklare skall det vara att faststilla att forvaxlingsrisk foreligger.
De har hivdat att ordmirket PICASSO har en stark inneboende sirskiljnings-
forméga, och att det saknar relevans att kinnetecknet ocksd utgér namnet pa en
kind konstnir.

For det femte anser sdkandena att 6verklagandendmnden i punkt 21 i det omtvistade
beslutet gjorde fel som enbart stillde sig fragan huruvida mélgruppen kommer att
tanka pa det varumirke som ansokan avser nar den kommer i kontakt med det dldre
varumirket. Enligt sékandena borde nimnden omvént ha undersokt huruvida denna
malgrupp associerar till det édldre varumérket nér den kommer i kontakt med det
varumirke som ansokan avser. Sokandena har gjort géllande att sa &r fallet, med
hansyn till likheten mellan de berérda varumairkena.

For det sjitte har sékandena slutligen gjort gillande att 6verklagandendmnden inte
riktigt har forstitt argumentet att intervenienten avsag att dra fordel av det éldre
varumirket och avsiktligt skapa forviixling mellan de berérda varumérkena. De har
medgett att invindningen skedde med stéd av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 och
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inte med stod av punkt 5 i samma artikel, men har preciserat att detta argument
framfordes av dodsboet Picasso under 6verklagandeférfarandet i samband med att
det gjorde géllande att intervenienten vid tiden fér inlimnandet av varumirkes-
ans6kan kénde till att varor skulle lanseras under det éldre varumirket.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten anser att grunden skall underkéinnas
eftersom skillnaden mellan de berérda varumirkena ir tillrickligt stor for att risken
for forvixling dem emellan skall vara utesluten.

Forstainstansréttens bedémning

Det framgar av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 att om innehavaren av ett #ldre
varumirke invinder skall det varumirke som ansokan giller inte kunna registreras
om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumirket och
de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ir identiska eller #r av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumérket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket associeras med det
dldre varumérket.

Det framgér av fast rittspraxis att det foreligger forviixlingsrisk om det finns en risk
att allmédnheten kan tro att varorna eller tjénsterna i friga kommer frén samma
foretag, eller i fsrekommande fall frdn foretag med ekonomiska band,

Enligt samma réttspraxis skall en helhetsbedémning goras av forvixlingsrisken med
utgangspunkt i hur malgruppen uppfattar de berérda kénnetecknen och varorna
eller tjansterna, och med hénsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
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bland annat samspelet mellan varumirkenas likhet och likheten mellan de varor
eller tjinster som de avser (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mél
T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1I-2821, punkterna 31-33, och dir
angiven rittspraxis).

I det forevarande fallet utgér det dldre varumirket i den mening som avses i artikel
8.2 a i forordning nr 40/94 ett gemenskapsvarumérke. Saledes ér det den uppfattning
som maélgruppen inom hela gemenskapen hyser som skall beaktas vid bedémningen
av de omstandigheter som avses i foregdende punkt. Med tanke pa den typ av varor
som det dldre varumairket avser bestdr mélgruppen av slutkonsumenter.

Det dr otvistigt att de varor som varumirkesansokan avser och de som det éldre
varumirket avser delvis ér identiska och delvis liknar varandra.

Det skall siledes undersokas om likheten mellan de berérda kdnnetecknen ar
tillrdckligt stor for att det skall anses foreligga en risk for forvixling av varumiérkena.
Det framgér av fast rittspraxis att helhetsbedomningen av foérvaxlingsrisken, vad
giller de motstdende kinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet,
skall grunda sig pa det helhetsintryck som tecknen ger, i synnerhet med hénsyn till
deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar (forstainstansrittens dom av den
14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 47, och
dar angiven rittspraxis). Forstainstansriatten underkdnner héarvid sokandenas
argument att likheten mellan tvd kidnnetecken skall bedémas utan hdnsyn till
malgruppens sammanséttning, eftersom den sistndmnda aspekten skall beaktas forst
vid helhetsbedémningen av forvaxlingsrisken. Undersokningen av likheten mellan
de ifragavarande kiannetecknen utgor nidmligen en grundliggande del av helhets-
bedémningen av forvixlingsrisken, och den skall siledes, liksom helhetsbedom-
ningen, goras i forhallande till méalgruppens uppfattning.
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Vad betréffar de visuella och fonetiska likheterna har sékandena med fog papekat att
béda kidnnetecknen i friga bestar av tre stavelser, att de innehéller samma vokaler, att
dessa vokaler dr placerade pa platser som &verensstimmer med varandra och i
samma ordning, och att kdnnetecknen #ven, med undantag for bokstiverna ss
respektive r, innehdller samma konsonanter, som dessutom befinner sig pa platser
som Overensstimmer med varandra. Den omstindigheten att de tvi forsta
stavelserna samt den sista bokstaven #r identiska #r av sirskild betydelse. Diremot
skiljer sig uttalet av de tva konsonanterna ss tydligt frin uttalet av konsonanten r.
Foljaktligen liknar de tvd kéinnetecknen varandra visuellt och fonetiskt, men den
fonetiska likheten 4r endast ringa.

P4 ett begreppsmissigt plan dr ordmirket PICASSO synnerligen vdl kint av
mélgruppen som namnet pa den berémde konstnéren Pablo Picasso. Spansksprakiga
personer kan uppfatta ordmirket PICARO som en héinvisning till en figur inom
spansk litteratur. For den del (majoriteten) av mélgruppen som inte #r spansksprakig
saknar ordmérket dock semantiskt innehdll, Salunda liknar kénnetecknen inte
varandra pé ett begreppsmissigt plan.

Sédana begreppsmissiga skillnader mellan varumérken kan under vissa omstindig-
heter forta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan dem. For att
ndamnda verkan skall fortas forutsitts det att &tminstone ett av varumérkena har en
klar och bestimd innebord for de personer som utgér malgruppen, si att
inneborden omedelbart kan forstds av dessa personer (se domen i det ovan i
punkt 53 ndmnda maélet BASS, punkt 54).

Ordmiérket PICASSO har for malgruppen ett klart och bestimt semantiskt innehall,
Att kinnetecknets innebord inte har nigon anknytning till de berdrda varorna
paverkar inte, till skillnad frén vad sokandena har anfort, dess relevans for
hethetsbedémningen av forvixlingsrisken. Med hénsyn till vidden av konstniren
Pablo Picassos berdmmelse dr det inte, i brist pd konkreta indikationer i motsatt
riktning, rimligt att anta att genomsnittskonsumenten skulle kunna uppfatta
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kinnetecknet PICASSO, i egenskap av varumérke for fordon, pé ett sitt som fick
foretride framfor konstndrens namn, vilket skulle innebéra att konsumenten, nér
denne kom i kontakt med kénnetecknet PICASSO i kombination med de berérda
varorna, inte lingre skulle uppfatta kidnnetecknet som innebédrande namnet pé
konstndren utan huvudsakligen som ett bilmirke bland andra.

Hérav foljer att de begreppsmissiga skillnaderna mellan varumérkena i friga i det
forevarande fallet fortar verkan av de visuella och fonetiska likheter som anges ovan
i punkt 54.

Vid helhetsbedomningen av forvaxlingsrisken skall hinsyn dessutom tas till att
malgruppen ér sérskilt uppmirksam vid koptillfillet pa grund av den typ av varor
det ror sig om och i synnerhet varornas pris och tekniska karaktar. Den mojlighet
som har namnts av sokandena, att personer tillhérande mélgruppen dven kan
komma i kontakt med dessa varor i situationer dir de inte ir lika uppmirksamma,
hindrar inte att hénsyn tas till att maélgruppen ar sirskilt uppmirksam vid
koptilifallet. Avslag pa ansokan om registrering av ett varumirke pa grund av en risk
for forvixling med ett dldre varumérke dr namligen motiverat av att en sadan
forvéaxling otillborligen kan paverka konsumenterna néir de viljer mellan olika
berorda varor eller tjinster. Vid bedomningen av forvixlingsrisken dr det saledes
genomsnittskonsumentens grad av uppmirksamhet nér denne forbereder och gor
sitt val mellan olika varor och tjanster som ingdr i den Lkategori for vilken
varumirket dr registrerat som skall beaktas.

Forstainstansritten tillagger att fragan om hur uppmarksam maélgruppen é&r, vilken
skall beaktas f6ér att bedoma risken for forvixling, skiljer sig frin frigan huruvida
omstindigheter som uppstatt efter koptillfillet kan vara av relevans vid bedém-
ningen av om ett varumirkesintring har skett, vilket har erkints vara fallet
betriffande anvindningen av ett kdnnetecken som var identiskt med varumairket i
domen i mélet Arsenal Football Club (se ovan punkt 40), vilken har dberopats av
sokandena.
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Sokandena har inte heller fog for att i det férevarande fallet aberopa den rittspraxis
enligt vilken varumirken som, antingen i sig eller pd grund av att de 4r kiinda pa
marknaden, har hog sirskiljningsforméga atnjuter ett mera omfattande skydd in
varumirken med ldgre sérskiljningsformaga (se domen i det ovan i punkt 35 nimnda
malet SABEL, punkt 24, och domstolens dom av den 29 september 1998, i mal
C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 18). Att det &r allmint kint att
ordmérket PICASSO star for namnet p& den berdmde konstniren Pablo Picasso
okar namligen inte risken for f6rvéixling mellan de tv4 varumirkena med avseende
pa de berorda varorna.

i

Med beaktande av samtliga dessa omstéindigheter kan likheten mellan varumérkena
i fraga inte anses vara tillriickligt stor for att mélgruppen skall kunna tro att varorna
eller tjénsterna i fraga kommer frén samma foretag, eller i forekommande fall fran
foretag med ekonomiska band. Sélunda har éverklagandenimnden haft fog for
bedémningen att ingen risk for forvixling foreligger.

Vad betriffar det argument som anférdes i den inlaga dir grunderna for
overklagandet till harmoniseringsbyran utvecklades, enligt vilket intervenientens
val av det varumérke som ans6kan avség endast syftade till att utan skilig anledning
dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets kommersiella framgang, har
overklagandendmnden med fog slagit fast att detta argument endast kan vara av
relevans vid tillimpning av artikel 8.5 i férordning nr 40/94, och att invindningen
inte grundades pa denna artikel.

Talan kan séledes inte heller bifallas pa den forsta grunden.

Harav foljer att talan skall ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att s6kandena skall forpliktas att ersdtta rittegingskostnaderna.
Eftersom sokandena har tappat malet skall harmoniseringsbyrans och intervenien-
tens yrkanden bifallas.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokandena skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 22 juni 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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