RUIZ-PICASSO 1 IN. PRZECIWKO OHIM

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 8 wrzeénia 2005 r.

1. Odwolanie zostalo wniesione od wyda-
nego w dniu 22 czerwca 2004 r.> wyroku
Sadu Pierwszej Instancji Wspdlnot Euro-
pejskich, ktérym Sad ten oddalit skarge
o stwierdzenie niewaznosci decyzji Trzeciej
Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM), na mocy ktérej
odrzucono z kolei sprzeciw wobec rejestracji
dla pojazdéw oznaczenia stownego PICARO
wniesiony przez bedacych w niniejszym
postepowaniu stronami wnoszacymi odwo-
Tanie wladcicieli stownego znaku towarowego
PICASSO.

2. Sprawa wpisuje sie w kontekst toczacej sie
debaty na temat prawdopodobienstwa wpro-
wadzenia w blad i wobec powyiszego ma
zwiazek z zastosowaniem art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia (WE) nr 40/94%, Na poparcie
odwotlania przedstawiony zostal jedyny
zarzut, dzielacy sie na cztery czedci.
W pierwszej czesci zarzutu skarzacy odwo-
1uja sie do wyrokéw Sadu Pierwszej Instancji,
zgodnie z ktérymi znaczenie, jakie przy
ocenie podobienstwa posiada element kon-

1 — Jezyk oryginatu: hiszpariski

2 — Wyrok w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM-DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. I1I-1739
(zwany dalej ,zaskarzonym wyrokiem”).

3 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), w brzmieniu zmienionym rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniajacym
rozporzadzenie nr 40/94 w celu wprowadzenia w zycie
porozumien zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U.
L 349, str. 83) (zwane dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”).

1

cepcyjny, moze niwelowaé¢ ewentualne po-
dobienstwa graficzne i fonetyczne; w drugiej
czesci zarzutu skarzgcy podnosza kwestie
dotyczaca szczegblnej ochrony przyznanej
znakom towarowym posiadajacym wysoce
odrézniajacy charakter; trzecia i czwarta
cze$¢ zarzutu dotycza pewnych aspektéw
zwigzanych z prawdopodobienstwem wpro-
wadzenia w blad konsumenta po zakupie
towaru.

3. Przede wszystkim zaskakujace jest poja-
wienie sie nazwiska Pabla Ruiza Picassa
w kontekécie odwolania niemajacego zad-
nego zwiazku z dzietami, kt6re on namalowat
czy tez wyrzezbit*, dotyczacego zwyczajnych
postepowan przed sadem zwiagzanych
z uzyciem drugiej czeséci jego nazwiska, ktéra
stuzyla do jego identyfikacji jako artysty
i ktérym podpisywal wieksza cze$¢ swoich

4 — O ile najbardziej znanymi obszarami sztuki, w jakich tworzyl
niezmordowany twérca, jakim byl Pablo Picasso (1881-1973)
s3 wspomniane wyzej dwie dziedziny sztuk plastycznych,
nalezy podkresli¢, ze prébowal réwniez swoich sit
w literaturze, a konkretnie w teatrze, chociaz odnidst w tych
dziedzinach znacznie mniejszy sukces. Sztuka w szesciu aktach
sLes quatre petites filles”, ktéra powstala w 1948 r. jest
owocem jego dzialalnodci w tym zakresie, ale zostala
opublikowana w wydawnictwie Gallimard dopiero w 1969 r.
Wersja hiszpariska zatytulowana “Las cuatro nifiitas” zostala
opublikowana przez wydawnictwo Aguilar, w tlumaczeniu
Marfi Teresy Leén, Madryt 1973. M. Gustavino, i A. Michaél,
»L’écriture n’est pas un jeu” w pracy zbiorowej zatytulowanej
#Picasso, l'objet du mythe”, Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, Paryz 2005, str. 109 i nast., po$wiecili esej
jego poezji, ktéra tworzyl, kiedy slablo jego natchnienie
malarskie lub kiedy przezywal trudnoséci w zyciu prywatnym.
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dziel. Z przykroécig nalezy stwierdzi¢, ze ta
najbardziej znaczacy mit XX wieku, nalezacy
do dziedzictwa ludzko$ci, zostal zreduko-
wany do przedmiotu handlu, do towaru.
O ile nie mozna nic zarzucié prawnemu
interesowi do ochrony tego nazwiska przed
wszelkim atakiem, ktéry by w nie godzit, jego
nieograniczone wykorzystanie w celach
handlowych, niemajacych nic wspélnego
z dziedzinami, w ktérych nazwisko to
osiggnelo stawe, godzi w szacunek nalezny
tej niezwyklej osobowosci.

I — Rozporzadzenie nr 40/94

4. Rozporzadzenie nr 40/94 zawiera przepisy
majgce zastosowanie do rozstrzygniecia
niniejszego sporu.

5. Zgodnie z art. 4 tego rozporzadzenia
»[w]spdlnotowy znak towarowy moze skla-
daé sie z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w
szczeg6lnodci z wyrazéw, lacznie z nazwis-
kami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw
lub ich opakowan, pod warunkiem ze
oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie
towar6w lub ustug jednego przedsiebiorstwa
od towaréw lub ustug innych przedsie-
biorstw”.
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6. Artykut 8 ust. 1 lit. b), ktéry wymienia
wzgledne podstawy odmowy rejestracji, sta-
nowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$-
niejszego znaku towarowego zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

a) [.J;

b) z powodu identycznosci lub po-
dobiefistwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub po-
dobienstwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad opinii publicznej [odbiorcow]
na terytorium, na ktérym wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopo-
dobieristwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym”.

II — Stan faktyczny i postepowanie lezace
u podstaw odwolania

A — Stan faktyczny ustalony w pierwszej
instancji

7. W dniu 11 wrzeénia 1998 r. Daimler-
Chrysler AG, interwenient w postepowaniu
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w pierwszej instancji, ztozyla w OHIM wnio-
sek o rejestracje oznaczenia stownego
PICARO w charakterze wspdlnotowego
znaku towarowego.

8. Wniosek o rejestracje dotyczyl ,pojazdéw
iich czeséci, omnibuséw”, towaréw odpowia-
dajacych klasie 12 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towardw i ustug dla celéw rejestracji znakow
z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego (zwanego dalej ,porozumie-
niem nicejskim”).

9. Po publikacji w wymaganej formie
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towa-
rowych ,succession Picasso”® zglosita na
mocy art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
sprzeciw dotyczacy wszystkich kategorii
towaréw wymienionych we wniosku
i oparty na prawdopodobienstwie wprowa-
dzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

10. Sprzeciw zgloszony na podstawie art. 42
oparty byl na wczeéniej zarejestrowanym na
rzecz spadkobiercéw artysty wspélnotowym
znaku towarowym nr 614 867. Oznaczenie
stowne PICASSO zostalo zarejestrowane
w dniu 26 kwietnia 1999 r. dla towaréw

5 — Okreslenie to obejmuje grupe oséb, z ktérych wszystkie naleza
do rodziny artysty, zorganizowang jako wspélnota spadko-
biercéw w rozumieniu art. 815 i nast. francuskiego kodeksu
cywilnego i skladajaca sie ze wspblwlascicieli czeéci niepo-
dzielnych, ktérzy sa skarzagcymi w niniejszym odwolaniu.

nalezacych do klasy 12 porozumienia nicej-
skiego odpowiadajacych nastepujacemu opi-
sowi: ,pojazdy, pojazdy ladowe, powietrzne
i wodne, samochody, autobusy, ciezaréwki,
furgonetki, pojazdy mieszkalne, przyczepy”.

11. Whasciwy wydzial OHIM wyrazil zgode
na te rejestracje, podnoszac brak prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad w odnie-
sieniu do spornych znakéw towarowych. Na
podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94
»succession Picasso” wniosla odwolanie do
Izby Odwotawczej OHIM, wnoszac
o uniewaznienie dokonanej rejestracji
i odrzucenie zgloszenia.

12. Decyzja z dnia 18 marca 2002 r. ® Trzecia
Izba Odwolawcza nie uwzglednila tego
zgdania i stwierdzila, iz ze wzgledu na wysoki
poziom uwagi wlaéciwego kregu odbiorcéw,
sporne oznaczenia nie sa do siebie z zaden
spos6b podobne ani z fonetycznego ani
wizualnego punktu widzenia. Ponadto
uznala, ze wrazenie koncepcyjne wywierane
przez wczesniejszy znak towarowy pozwala
na zniwelowanie wszelkiego podobienistwa
fonetycznego lub wizualnego pomiedzy tymi
dwoma oznaczeniami.

6 — Sprawa R 247/2001-3.
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13. W dniu 13 czerwca 2002 r. spadkobiercy
Picassa zlozyli w sekretariacie Sadu Pierwszej
Instancji skarge o stwierdzenie niewaznosci
decyzji wydanej przez Izbe Odwolawcza.

B — Zaskarzony wyrok

14. Strona skarzaca podniosta dwa zarzuty:
pierwszy — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, drugi podnoszacy,
ze Izba Odwolawcza wydata decyzje wykra-
czajaca poza ramy sporu okre§lone przez
strony w ramach postepowania w sprawie
sprzeciwu.

15. Poniewaz zaskarzony wyrok nie jest
przedmiotem odwotania w zakresie dotycza-
cym drugiego zarzutu, nie bedziemy mu
poswieca¢ uwagi.

16. Co sie tyczy naruszenia przywolanego
przepisu rozporzadzenia nr 40/94, Sad
w pierwszej kolejnosci dokonal cato$ciowej
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w $wietle kryteriéw, jakie okreslit
w wyroku z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
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Laboratorios RTB przeciwko OHIM-Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) 7.
Ta calo$ciowa ocena ujawnita istnienie czes-
ciowej identycznoéci lub czeciowego po-
dobienstwa towaréw oznaczonych spornymi
znakami ®,

17. Nastepnie, opierajac sie na wczeéniej
wydanych wyrokach®, Sad zbadal stopien
podobienstwa pomiedzy oznaczeniami
i w wyniku stwierdzit istnienie podobienstwa
wizualnego i fonetycznego, chociaz to ostat-
nie bylo niewielkie. Jezeli chodzi o po-
dobienstwo koncepcyjne pomiedzy rozpatry-
wanymi znakami towarowymi, Sad stwierdzit
istnienie oczywistych réznic pomiedzy
z jednej strony nazwiskiem stynnego mala-
rza'®, a z drugiej strony stowem ,picaro”,
i podkreélit, ze z wyjatkiem percepcji przez
odbiorcéw hiszpanskojezycznych, drugie

7 — Sprawa T-162/01, Rec, str. 11-2821.
8 — Punkty 49-52 zaskarzonego wyroku.

9 — W szczegblnoéci wyrok z dnia 14 paidziernika 2003 r.
w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS) przeciwko OHIM, Rec. str. 11-4335
i cytowane orzecznictwo.

10 — Ogolnie przyjmuje si¢ wloskie pochodzenie drugiego nazwi-
ska rodowego art\(sty, chociaz kiedy si¢ urodzil, rodzina
Picasso byla osiedlona w Andaluzji juz od wielu pokolesi.
Dopéki mieszkal w Hiszpanii, jego podpis na rysunkach
i obrazach zawsze zawieral trzy czlony: Pablo Ruiz Picasso,
P. Ruiz Picasso lub P.R.P. i dopiero kiedy przyjechat do
Paryza, wyeliminowal z podpisu nazwisko rodowe ,Ruiz”. Jest
bardzo prawdopodobne, ze powodem rezygnacji z tego
pierwszego nazwiska rodowego byla trudnosé, jaka mieli
Francuzi w jego wyméwieniem. Natomiast sfowo ,Picasso”,
ktére bardzo latwo si¢ wymawia i w kt6 akcent toniczny
pada na ostatnig sylabe, nie przedstawialo zadnej trudnosci
w jezyku Moliera. E. Lafuente Ferrari, ,Prélogo”, w: Huelin
y R. Ruiz-Blasco, Pablo Ruiz Picasso, Biblioteca de la Revista
de Occidente, Madryt 1976, str. 12.
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stowo pozbawione bylo znaczenia'', nie
dokonujac przy tym analizy jego pochodze-
nia ™",

18. Z powodu przedstawionych réznic kon-
cepcyjnych i wobec jasnego znaczenia nazwi-
ska malarza ,Panien z Avignon” 13, Sad uznat,
ze znaczenie semantyczne jako marka

11 — Punkty 53—55 zaskarzonego wyroku. Wedlug slownika
jezyka hiszpanskiego wydanego przez Real Academia Espa-
fiola, wyd. 21, Mad 1992, mianem ,picaro”, okrefla sie
w szczegélnoéci osobe bezczelng, szelmowska, blazeriska,
zlego prowadzenia, nie pozbawiong jednak pewnych sympa-
tycznych cech, ktéra pojawia si¢ w dzietach literatury
hiszpariskiej zwanej pikarejska. Tego rodzaju literatura
osiagneta swoje apogeum w powieéciach takich jak ,La vida
de Lazarillo de Tormes” anonimowego twércy, opublikowa-
nej po raz pierwszy w 1554 r; ,El Guzmdn de Alfarache”
pidra Matea Aleména (1604) i ,El Buscén” (1604; pierwsze
wydanie 1620) autorstwa Francisca de Queveda. R. Menén-
dez Pidal, ,Antologia de prosistas castellanos”, Madryt 1917,
str. 117, podkredlil, ze w ostatnich trzydziestoleciu XVI w.
oraz z pierwszych dziesigcioleciach XVII w. w cywilizowanym
$wiecie triumfy $wiecila proza kastylijska, zaréwno pod
wzgledem jakosci, jak i rozpowszechniania w oryginalnej
formie dwéch znajdujacych si¢ w calkowitej opozycji
rodzajéw: z jednej strony najbardziej wysublimowany mis-
tyczny jezyk, ktéry moze odda¢ wszystkie sekrety filozofii
boskiej miloéci, i z drugiej strony w najwyzszym stopniu
pikarejski, bezwzgledny obraz satyryczny licznej kasty przy-
jaciél bezczynnoéci i glodu. Stowo ,picaro” mogloby by¢
zrozumiale poza kultura hiszparisks, gdyby Hergé, twérca
»Tintin”, zadat sobie trud wyjasnienia jego znaczenia w tomie
przygéd tego bohatera komiksowego zatytulowanym ,Tintin
i Picaros” (hiszp. wyd. Casterman, Tournai 1976). Nie zrobil
tego i nie przekazal swoim czytelnikom w jezyku angielskim,
niemieckim czy francuskim, ktérzy zapozyczyli to stowo, jego
wladciwego znaczenia, i prawdopodobnie jego czytelnicy
kojarza go z guerrilly, a konkretnie z grupa bojownikéw
dowodzonych przez generata Alcdzara.

12 — Etymologia slowa ,picaro” jest niepewna. Pojawia si¢ ono po
raz pierwszy w farsie zatytulowanej ,Custodia del hombre”
pidra Bartoloméa Palaua, napisanej pomigdzy 1541 i 1547 r.
Zdaniem J. Corominasa, ,Diccionario critico etimoldgico de
la lengua castellana”, wyd. Gredos, Madryt 1974, tom III,
str. 768, by¢ moze ,picaro” i jego dawny synonim ,picafio”,
stowa nalezace do jezyka potocznego i pochodzace od
czasownika ,picar”, oznaczaja zajecia, jakie wykonywali
wpicaros” (np. kuchcik, pikador). W pézniejszym okresie
wplyw swdj wywarlo réwniez francuskie stowo ,picard”, od
ktérego utworzono az ,picardie”, w odniesieniu do
regionu francuskiego Picardie, ktérego wielu mieszkafic6w,
zwykle zolnierzy, prowadzilo wéwczas cygariskie, spokojne
i beztroskie Zycie. Termin ten wczeéniej nalezal do tradycji
ludowej, zanim nabral znaczenia w literaturze.

13 — -Obraz z 1907 r., zatytulowany pierwotnie ,Bordel philoso-
phique”, daje poczatek kubizmowi, stylowi w malarstwie
polegajacym na redukowaniu figur do ich ksztaltéw pier-
wotnych poprzez wykorzystanie samodzielnego jezyka geo-
metrycznego w celu ich przedstawienia. J. Brihuega Sierra,
»Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939”, w: Die
Geschichte der spanischen Kunst, niemiecka wersja Historia
del arte de Espafia, Lunwerg Editores, 1996, opublikowana
przez wydawnictwo Koénneman, Kolonia 1997, str. 438.

pojazdu nie moze naklada¢ sie na nazwisko
tworcy ,Guerniki’'* w postrzeganiu przez
przecietnego konsumenta, ktéry nigdy
w pierwszym odruchu nie skojarzy tego
nazwiska rodowego z marka samochodéw.
Sad z powyzszego wywodzi, ze catkowita
rozbieznoé¢ koncepcyjna pomiedzy spor-
nymi oznaczeniami powinna mieé¢ prymat
nad podobienstwami wizualnymi i fonetycz-
nymi- .

19. Powolujac sie na powszechna znajomosé
nazwiska Picassa, spadkobiercy genialnego
artysty domagaja sie zwiekszonej ochrony,
jaka orzecznictwo oferuje znakom towaro-
wym o wysoce odrézniajacym charakterze '°.
Sad odmoéwit przyznania tej ochrony, uza-
sadniajac, ze wysoki stopienn powszechnej
znajomosci, jaka cieszy sie artysta nie magt
zwiekszy¢ prawdopodobieristwa wprowadze-
nia w blad w odniesieniu do rozpatrywanych
towaréw 7.

20. Ponadto Sad dokonal analizy stopnia
uwagi danego kregu odbiorcéw w czasie
dokonywania zakupu, majac na wzgledzie
rozwdj technologiczny oraz cene tego typu
towaru, i uznal, ze jest on szczegdélnie wysoki.
Ograniczyl sie on natomiast do oceny
poziomu uwagi w trakcie dokonywania
zakupu, a pomingl jej ocene w réznych
okresach, w szczegblnosci po dokonaniu

14 — Obraz ten przedstawia groze zbombardowania w dniu
26 kwietnia 1937 r. przez lotnictwo Hitlera miasta, ktérego
imieniem zostal on zatytulowany. Oprécz wartosci czysto
artystycznej obraz ilustruje zaangazowanie historyczne mala-
rza, ktéry opuszcza swoja szklang wieze, aby zidentyfikowad
sie z ludzko$cig i da¢ wyraz swojej solidarnoéci. J. Brihuega
Sierra, op. cit., str. 460.

15 — Punkty 56-50 zaskarzonego wyroku.

16 — Wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. 1-619, pkt 24, oraz z dnia
29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec.
str. 1-5507, pkt 18.

17 — Punkt 61 zaskarzonego wyroku.
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zakupu, podczas gdy te okresy moga mieé
znaczenie przy dokonywaniu oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
po sprzedazy '®,

III — Postepowanie przed Trybunalem
i zadania stron

21. Odwolanie wniesione przez wspdlnote
spadkobiercéw Picassa zostalo zlozone
w sekretariacie Trybunatu w dniu 19 sierpnia
2004 r., a OHIM odpowiedzial na nie w dniu
6 grudnia. Nie bylo repliki ani dupliki.

22. Pelnomocnicy obu stron oraz pelnomoc-
nicy DaimlerChrysler AG, interwenienta
w postepowaniu przed sadem pierwszej
instancji i w postepowaniu odwolawczym,
uczestniczyli w rozprawie, ktéra odbyla sie
w dniu 14 lipca 2005 r.

23. Skarzacy wnosza do Sadu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku.

18 — Punkty 59 i 60 zaskarzonego wyroku.
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stwierdzenie niewaznosci decyzji wyda-
nej przez Trzeciag Izbe Odwolawcza
OHIM w dniu 18 marca 2002 r. w
postepowaniu odwolawczym
R 247/2001-3 w zakresie w jakim odrzu-
cila ona sprzeciw wniesiony przez
strone skarzaca wobec zlozonego przez
DaimlerChrysler AG wniosku o rejes-
tracje w charakterze wspélnotowego
znaku towarowego stownego znaku
PICARO;

obcigzenie OHIM kosztami wlasnymi
oraz kosztami poniesionymi przez skar-
7Z3c3 w pierwszej instancji oraz w
ramach postepowania odwotawczego.

24. OHIM wnosi do Sadu o:

oddalenie odwotania,

obciazenie skarzacych kosztami.

25. Interwenient popiera zadania OHIM.
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IV — Analiza zarzautu podniesionego na
poparcie odwolania

26. Na poparcie odwolania strona skarzaca
podnosi jedyny zarzut, dzielacy sie na cztery
czesci i oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

A — W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu

27. Spadkobiercy Picassa podwazaja tresé
pkt 56-58 wyroku Sadu, w ktérych Sad
stwierdza, ze réznice koncepcyjne moga
niwelowaé w duzym stopniu podobienstwa
pod wzgledem wizualnym i fonetycznym.
Podnosza oni, ze w tym celu nie jest
konieczne, by przynajmniej jeden z rozpa-
trywanych znakéw posiadal z punktu widze-
nia wlasciwego kregu odbiorcéw jasne
i okre§lone znaczenie, tak ze odbiorcy ci sa
w stalr;ie uchwyci¢ je w sposéb natychmias-

towy .

28. Usciélaja oni, ze wyrazona w ten sposéb
regula nie jest poprawna, nawet jezeli
sprawdza sie w niektérych przypadkach.
Podwazaja fakt, ze znak towarowy, ktéry

19 — Przywolany powyzej wyrok w sprawie Phillips-Van Heusen
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) przeciwko OHIM,
pkt 54, oraz wyrok z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02
Miihlens przeciwko OHIM-Zirth International (ZIRH), Rec.
str. II-791.

nabiera precyzyjnego znaczenia poza kon-
tekstem oznaczonych nim towaréw, czyni
réznice w stosunku do innych znakéw
bardziej znaczaca i nie jest konieczne zba-
danie, czy réznica ta osiagneta wystarczajace
znaczenie.

29. Ponadto ich zdaniem twierdzenie, ze
rozbieznosci natury intelektualnej neutrali-
zuja podobienstwa w kryteriach wizualnych
i fonetycznych, nie jest logiczne, poniewaz to
rozwigzanie opiera sie wylgcznie na renomie
malarza z Malagi*® bez wiazania jej
Z oznaczonymi towarami, zZ naruszeniem
wyktadni, ktéra Trybunal ustalit w wyroku
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer >,

30. Dla OHIM nieuwzglednienie zwiazku
pomiedzy oznaczeniem i przedmiotami, do
ktérych sie ono odnosi prawnie, jest jedynym
argumentem skarzacych, jaki méglby byé
dopuszczony w ramach odwolania. W tej
kwestii OHIM podtrzymuje, ze w zakresie
podobienstwa znakéw towarowych chro-
nione towary i uslugi maja znaczenia tylko
woéwcezas, kiedy w sposéb decydujacy wply-
waja na wole konsumenta.

20 — Do tego odniesienia nalezy podchodzi¢ w sposéb bezstronny
— tzn. Ze wigze si¢ ono wylacznie z udowodnionym
pochodzeniem malarza i nie jest wyrazem zajecia stanowiska
w dyskusji, réwnie bezowocnej, co sztucznej, na temat jego
obywatelstwa francuskiego lub hiszpariskiego.

21 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Rec.
str. 1-3819.
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31. OHIM podwaza istnienie jakiejkolwiek
reguly stanowiacej, zZe poréwnanie seman-
tyczne znakéw towarowych winno ograni-
cza¢ sie do znaczen, ktére maja zwigzek
z towarami, w zakresie w jakim chodzi
o uzyskanie oceny calo$ciowej. Wobec
powyiszego uwaza, ze orzecznictwo podwa-
zane przez ,succession Picasso” stanowi
wlasénie wyraz zasady calo$ciowego wrazenia,
jakie ten przedmiot ochrony wlasnoéci prze-
mystowej wywoluje u odbiorcéw.

32. DaimlerChrysler AG stoi na stanowisku,
ie szczegblna tre$¢ ideologiczna stowa
»Picasso” eliminuje jakiekolwiek prawdopo-
dobienstwo wprowadzenia w blad i spéika ta
broni stanowiska, ze uzycie tego nazwiska
miato wlaénie na celu ustalenie zwiazku
pomiedzy pojazdami i artysta, ktéry bylby
dostrzegany przez uzytkownikéw.

33. Po raz pierwszy Sad ma wypowiedzie¢
sie co do zgodnosci z prawem tej zasady
dokonywania oceny prawdopodobiefstwa
wprowadzenia w blad. Nalezy wiec pokrétce
przypomnie¢ orzecznictwo, w ktére sie ona
wpisuje. W wyroku w sprawie SABEL*
Trybunal wymagal wywazenia wszystkich
czynnikéw wiasciwych dla danego konkret-
nego przypadku i wskazal réwniez, ze
calo$ciowa ocena pod wzgledem po-
dobiefistwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego rozpatrywanych znakéw
towarowych musi opiera¢ sie na caloscio-

22 — Przywolany powyzej wyrok, pkt 22.
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wym wrazeniu wywolywanym przez te
znaki >, ze szczegdlnym uwzglednieniem
elementéw odréiniajacych
i dominujacych **,

34. Ta ocena elementéw skladowych wizual-
nych, fonetycznych i koncepcyjnych, ktére
uwazane s3 za dominujgce, spoczywa
w kazdym przypadku na Sadzie, ktéry roz-
strzyga spér. Przy okazji innej sprawy,
przedstawilem swoja opinie™ na temat
rozszerzenia kontroli dokonywanej w tej
materii przez Trybunal; wystarczy zatem
wskazaé, ze zgodnie z art. 58 statutu
Trybunalu, nie moze on dokonywaé oceny
stanu faktycznego.

35. Kontrola ta bylaby uzasadniona, gdyby
zakwestionowana zasada byla stosowana
bezwzglednie i a priori, tzn. przed dokona-
niem szczegélowej analizy wszystkich ele-
mentéw, co prowadziloby do automatycz-
nego jej zastosowania, wyraznie sprzecznego
z powolanym orzecznictwem Trybunatu.

36. W pkt 54 i 55 zaskarzonego wyroku Sad
zbadal, zgodnie z tym orzecznictwem,
wszystkie te elementy przed skoncentrowa-
niem sie na elemencie, ktéry uznal on za
determinujacy, tj. elemencie koncepcyjnym.

23 — Ibidem, pkt 23.

24 — Zobacz réwniez ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 25.

25 — Opinia przedstawiona w dniu 14 maja 2002 r. w zakoficzonej

wyrokiem z dnia 19 wrzeénia 2002 r. sprawie C-104/00 P
DKV przeciwko OHIM, Rec. str. 1-7651, pkt 58-60.
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37. Przyjete podejscie nie jest zaskakujace,
poniewaz podnoszono juz w doktrynie, ze
chociaz podobienstwo jednego z elementéw
wystarczy do wystapienia prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad ¢, poréw-
nanie dwéch nazw w zakresie koncepcyjnym
moze doprowadzié¢ do diametralnie odmien-
nych wynikéw: badZ to spowodowal zaist-
nienie prawdopodobieistwa wprowadzenia
w blad, badz tez zneutralizowa¢ wynik oceny
poréwnywanych znakéw towarowych pod
wzgledem fonetycznym *7.

38. Skarzacy zarzucaja Sadowi, ze nie uza-
sadnil swojego podejécia poprzez odwolanie
sie do wlasciwych towaréw i rynkéw, zgodnie
z wymogami okre§lonymi przez wryrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer. Jednak
w pkt 27 tego wyroku Trybunal wymaga po
prostu, by czynniki te byly uwzglednione,
kiedy sad a quo stwierdza istnienie pewnego
stopnia podobienstwa wizualnego, fonetycz-
nego czy koncepcyjnego. W tym przypadku
nie mamy do czynienia z taka sytuacja,
poniewaz Sad w zaskarzonym wyroku wypo-
wiedziat sie przeczaco w tym wzgledzie i tym
samym nie byl zobowigzany do oceny jego
doniostosci ani z punktu widzenia kategorii
towaréw czy uslug, ani z punktu widzenia
warunkéw, na jakich towary sa wprowadzane
do obrotu.

39. Z powyiszego nalezy wywies¢, ze Sad nie
naruszyl w zaskarzonym wyroku przepiséw

26 — W taki spos6b rozumie to np. A. Bender, ,Relative
Eintragungshindernisse”, w: F. Ekey i D. Klipperl Marken-
recht, Heidelberg 2003, str. 930 i 931; zob. réwniez ww.
wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28.

27 — C. Fernandez-Névoa, ,Tratado sobre derecho de marcas”,
wyd. 2, Madryt 2004, str. 301.

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
i Ze pierwsza czeé¢ zarzutu winna zostad
oddalona jako bezzasadna.

B — W przedmiocie drugiej czesci zarzutu

40. W drugiej czesci zarzutu spadkobiercy
jednego z ojcéw kubizmu ™ zarzucaja
Sadowi, ze nie zastosowal sie do orzecznic-
twa Trybunalu, wedlug ktérego prawdopo-
dobielistwo wprowadzenia w blad jest tym
wieksze, im bardziej znaczacy jest odrdéznia-
jacy charakter wcze$niejszego znaku towaro-
wego *’; ani tez orzecznictwa, wedlug ktérego
znaki towarowe, ktére posiadaja charakter
wysoce odrézniajacy — samoistny lub ze
wzgledu na ich znajomo$¢ na rynku —
korzystaja z szerszej ochrony *°.

41. Zdaniem skarzacych stowo ,Picasso”
posiada taki samoistny charakter odréznia-
jacy i nie zawiera najmniejszej wskazéwki

28 — Trudno jest ustali¢ dokladne pochodzenie tego kierunku
w sztuce, pomimo e podobno pomyst na przedstawianie
natury za pomoca sze$ciandw, stozk6w i cylindréw pochodzi
od Cézanna, ktéry takej rady udzielit jednemu z mlodych
malarzy w li§cie, w ktérym wydawal si¢ sugerowaé mu
malowanie obrazéw wedtug wzoru, jaki daja te podstawowe
formy. E.H. Gombrich, ,Historia del arte”, wydanie w jezyku
hiszpanskim Rafael Santos Torroella, Alianza editorial,
wyd. 5, Madryt 1987, str. 481.

29 — Przywolany powyzej wyrok w sprawie SABEL, pkt 24.

30 — Przywolany powyzej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 20.
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opisujacej pojazdy, ktére to elementy nie
zostaly uwzglednione w pierwszej instancji.

42. Zdaniem OHIM Sad nie zignorowatl
zasady okreélonej w wyzej wymienionym
wyroku w sprawie SABEL, poniewaz faktycz-
nie odméwil przyznania omawianemu ozna-
czeniu jakiegokolwiek charakteru odréznia-

jacego.

43. Zbadanie tego zarzutu oznaczaloby
dokonanie oceny stanu faktycznego, do
czego Trybunat nie jest uprawniony, co tym
samym czyni ten zarzut niedopuszczalnym.
Jedynie wéwczas, gdyby istniala norma
prawna, przyznajaca charakter wysoce
odrézniajacy uzyciu wybitnego nazwiska,
mozna byloby dopuscié, ze Sad popelnit
blad. Jednakze nie znajduje to potwierdzenia
w orzecznictwie wspélnotowym 3,

44. Spétka bedgce interwenientem utrzy-
muje, ze skoro nazwisko Picasso nie posiada
charakteru wysoce odrézniajacego w sekto-
rze samochodowym, charakter ten nie moze
zostaé naruszony.

31 — W zakresie kryteriéw, ktére sluza do oceny charakteru
wysoce odrézniajacego, OHIM odwoluje si¢ do wyroku
Trybunatu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779,
pﬁ 51, i ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer,
pkt 23.
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45. Jezeli uwzglednimy, ze w tej czesci
zarzutu, skarzacy zarzucaja Sadowi, zZe
odmoéwil przyznania znakowi towarowemu
PICASSO charakteru odrézniajacego, zarzut
ten, jak to sugeruje OHIM, jest niedopusz-
czalny, na takiej podstawie, iz oznacza on
dokonanie oceny stany faktycznego, co
wychodzi poza zakres wlasciwosci Trybu-
natu.

46. Jednakze samo sformulowanie skargi
wskazuje, iz Sadowi zarzuca sie, ze nie
zastosowal zasady objecia szersza ochrona
znakéw towarowych posiadajacych charakter
wysoce odrézniajacy.

47. Z Yacznego odczytania pkt 55, 57 i 61
zaskarzonego wyroku wynika, Ze oznaczenie
stowne PICASSO jako marka pojazdu pozba-
wione jest tego charakteru wysoce odréznia-
jacego i nie moze w konsekwencji uzyska¢
szerszej ochrony z tego tylko powodu, ze
chodzi o nazwisko znanego malarza.

48. Wobec powyzszego nie nalezy uwazad, iz
w zaskarzonym wyroku Sad naruszyl art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i nalezy
oddali¢ druga czeé¢ zarzutu jako bezzasadna.
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C — W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu

49. W tej czedci zarzutu skarzacy podwazaja
metode zastosowana przez Sad w celu doko-
nania oceny prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w btad. Uwazajg, Ze ta metoda, oparta
na stopniu uwagi przecietnego konsumenta
w momencie przygotowania i dokonywania
wyboru konsumenckiego jest zbyt ograni-
czajaca, poniewaz, z jednej strony, klienci
konfrontowani sa z towarami nawet wéw-
czas, kiedy nie sa zobowigzani do podjecia
decyzji o ich zakupie, a z drugiej strony,
z wyroku w sprawie Arsenal Football Club >
wynika, Ze znaki towarowe odgrywaja réw-
niez swoja role po sprzedazy towaru.

50. Wobec powyzszego, zdaniem spadko-
biercéw Picassa, ograniczenie uwagi prze-
cietnego konsumenta do momentu dokony-
wania wyboru w chwili sprzedazy, jakiego
dokonuje Sad w zaskarzonym wyroku, naru-
sza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, jako ze nie uwzglednia zasady,
zgodnie z ktéra wlasciciel prawa ze znaku
towarowego powinien by¢ chroniony przed
ewentualnym wprowadzeniem w blad
zaréwno przed dokonaniem zakupu, jak
i po nim.

51. Zdaniem OHIM uzasadnione jest,
w niektérych przypadkach, skupienie sie na
starannoéci konsumentéw po dokonaniu
zakupu, np. kiedy mamy do czynienia

32 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Rec.
str. 1-10273, pkt 57.

z nabyciem produktéw w opakowaniu. Jed-
nakze ogélnie zainteresowanie konsumenta
nalezy ocenia¢ w momencie, kiedy dokonuje
on wyboru okreslonego towaru.

52. DaimlerChrysler AG opiera sie na opinii
przedstawionej w zaskarzonym wyroku na
poparcie faktu, ze stopienn uwagi konsumen-
téw jest szczegdlnie wysoki w chwili doko-
nywania zakupu samochodu. Natomiast
spotka ta nie zgadza sie z powstaniem
jakiegokolwiek prawdopodobienstwa wpro-
wadzenia w blad po zawarciu transakcji
i dodaje, ze skoro kupujacy jest szczegélnie
ostrozny i spostrzegawczy w momencie
podejmowania decyzji, prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad powinno byé¢ badane
dla tej konkretnej chwili.

53. Poniewaz ta cze$é zarzutu jest oparta na
ww. wyroku w sprawie Arsenal Football
Club, konieczne jest dokonanie analizy jego
treci. W punkcie 57 tego wyroku Trybunat
nie wyklucza, Ze niektérzy konsumenci
interpretuja oznaczenie Arsenal FC jako
oznaczenie przedsiebiorstwa, z ktérego
pochodza towary, w szczegdlnosci w sytuacji,
kiedy zostaly sprzedane przez pana Reeda
i nie znajduja sie juz w miejscu, w ktérym
umieszczone jest zawiadomienie, zgodnie
z ktérym towary te nie s3 powiazane
z klubem. Nie wynika z tego zadna zasada
ogdlna, ktéra nakazywalaby uwzgledniaé
funkcje odgrywana przez znak towarowy po
sprzedazy oznaczonego nim towaru.

54. Jak wskazuje OHIM w odpowiedzi na
skarge, Trybunal postuzyl sie po prostu
argumentem zaistnialego po sprzedazy
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wprowadzenia w blad, aby potwierdzi¢, ze
prawo ze znaku towarowego zostalo naru-
szone, pomimo umieszczenia przez pana
Reeda w jego kiosku wywieszki wskazujacej
na to, ze towary nie pochodzily z Arsenal FC.
Ponadto wiekszo$¢ doktryny nie zgadza sie
tym, by przyjaé¢ argument ,post-sale confu-
sion” za wiadciwy przy dokonywaniu analizy
prawdopodobieristwa wprowadzenia w
btad *,

55. Uwzgledniajac powyzsze wyjasnienia
nalezy stwierdzi¢, ze nie mialo miejsca zadne
naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
40/94 1 ze trzecia cze$¢ zarzutu nalezy
w konsekwencji oddali¢ jako bezzasadna.

D — W przedmiocie czwartej czesci zarzutu

56. W czwartej czedci zarzutu skarzacy
poddaja krytyce dokonane w pkt 60 zaskar-
zonego wyroku rozréznienie, zgodnie
z ktérym prawdopodobienstwo wprowadze-
nia w blad jest oceniane w ramach postepo-
wania w sprawie sprzeciwu, na podstawie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia, lub
w ramach postepowania w sprawie narusze-
nia prawa do znaku towarowego, na pod-
stawie art. 9 ust. 1 lit. b), co jest sprzeczne ze
stanowiskiem Trybunalu wyrazonym w ww.
wyroku w sprawie Arsenal Football Club.

33 — C. Baudenbacher i A. Naumann, ,Neuste Entwicklungen in
der immaterialgtiterrechtlichen Rechtsprechung der Euro-
paischen Gerichtshofe”, w: C. Baudenbacher i J. Simon,
Neueste Entwicklungen im Europdischen und internationalen
Immaterialgiiterrecht, Bazylea 2003, str. 1 i nast.,
a w szczegblnosci str. 47.
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57. Ich zdaniem ta réznica w podejéciu nie
opiera sie ani na treéci, ani na strukturze
rozporzadzenia nr 40/94, z uwagi na to, iz te
dwie sytuacje wymagaja analizy zaistnialego
po sprzedazy wprowadzenia w blad,
w szczegdlnodci w przypadku takich towaréw
jak pojazdy samochodowe, ktére sa bezus-
tannie eksponowane publicznie na drogach
i w reklamach rozpowszechnianych za
pomoca wszystkich dostepnych $rodkéw
przekazu.

58. OHIM podkredla oczywiste réznice
pomiedzy stanem faktycznym w ww. sprawie
Arsenal Football Club a stanem faktycznym
z zaskarzonego wyroku, zaréwno jezeli
chodzi o postepowanie, zarzucane narusze-
nie i sprzeciw, jak réwniez jezeli chodzi
o przedmiot sprawy. W pierwszym przy-
padku towary i oznaczenia byly identyczne,
podczas gdy w drugim sa jedynie podobne.
W tym konteksécie wyrok w sprawie Arsenal
Football Club nie rozstrzygal w przedmiocie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej
dyrektywy nr 89/104/EWG %, lecz objecia
spornego uzywania zakresem zastosowania
tego przepisu.

59. Dla spélki bedacej interwenientem ten
punkt wyroku oznacza wylacznie, ze niektére
okolicznodci, ktére sa bez znaczenia w
ramach postepowania w sprawie sprzeciwu,
mog3 mie¢ znaczenie w przypadku powédz-

34 — Pierwsza dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1).
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twa o naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy.

60. W punkcie 60 zaskarzonego wyroku Sad
stwierdza, ze badanie poziomu uwagi danego
kregu odbiorcéw przy ocenie prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad nie spro-
wadza sie do dyskusji na temat kwestii, czy
okolicznoséci nastepujace po dokonaniu
sprzedazy moga by¢ wziete pod uwage przy
ocenie, czy mialo miejsce naruszenie prawa
do znaku towarowego, jak zostalo to juz
wczedniej uznane przez Trybunal w ww.
wyroku w sprawie Arsenal Football Club
w odniesieniu do uzywania identycznego
znaku.

61. Wobec powyzszego stwierdzenie to
ogranicza sie do podkreslenia réznicy istnie-
jacej pomiedzy, z jednej strony, ocena
poziomu uwagi kregu odbiorcéw przy doko-
nywaniu oceny prawdopodobiefistwa wpro-
wadzenia w blad w odniesieniu do tych
dwéch oznaczen, sita faktu podobnych,
bowiem gdyby byly one identyczne, chodzi-
foby o naruszenia prawa do znaku towaro-
wego i z drugiej strony, ocena znaczenia
niektérych okolicznoéci wystepujacych po
dokonaniu sprzedazy, aby sprawdzi¢, czy
mialo miejsce naruszenie tego prawa wlas-
nosci przemystowej. Z pkt 60 wynika, ze
w zadnym momencie Sad nie powoluje sie na
dokonanie jakiegokolwiek rozréznienia
pomiedzy badaniem prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w ramach postepowa-
nia w sprawie sprzeciwu a tym w ramach
postepowania w sprawie naruszenia prawa
do znaku.

62. Wobec powyiszego czwarty czesé
zarzutu nalezy réwniez oddali¢ jako bezza-
sadna.

63. Z uwagi na to, iz wszystkie czesci
jedynego zarzutu sa w sposéb oczywisty
bezzasadne, zadna z nich nie moze zostaé
uwzgledniona i nie istnieje zadna alterna-
tywna do oddalenia odwotania mozliwos¢.

V — Krétkie dygresje koncowe

64. Przy okazji odwotania pelnomocnik
spadkobiercéw Picassa wyjasnil zakres
i czestotliwoé¢ uzywanych jako znaki towa-
rowe imion wlasnych oséb, ktére ciesza sie
wielka renomg lub ktére sa bardzo popularne
i wymienil znane osobisto$ci historyczne,
takie jak Napolen, Churchil czy Gorbaczow,
kreatoréw mody takich jak Christian Dior
czy Allessi, sportowcéw — Borisa Beckera
czy Tigera Woodsa, czy wreszcie kompozy-
toréw, jak Mozart. Przypomnial role, jaka
odgrywa, w szczegélnosci jesli chodzi
0 oznaczenia juz znane, to co nazywamy
merchandisingiem w promocji innych towa-
réw, ktére nie maja zadnego zwiazku
z towarem oryginalnym >, jak np. Coca-Cola
(napoje) dla ubran i artykuléw papierniczych,
Malboro (papierosy) dla ubrati, Davidoff
(cygara) dla luksusowych produktéw kosme-
tycznych. Te mysli nasuwaja mi kilka uwag.

35 — Na temat ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club zob.
I. Kilbey, ,The ironies of Arsenal v. Reed”, w: European
Intellectual Property Review 2004, str. 479 i nast.
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65. Przede wszystkim przyznanie przez
spadkobiercéw Picassa licencji producentowi
samochodéw Citroén, by nada¢ to nazwisko
modelowi Xara, wzbudzilo liczne krytyki,
w szczegbélnodci ze strony dyrektora
Muzeum Picassa w Paryzu, ktéry wyrazit
obawe, ze w sposéb nieodwracalny naru-
szony zostanie wizerunek genialnego
artysty *° i ze w trzecim tysiacleciu ,Picasso”
bedzie oznacza¢ tylko marke samochodéw.

66. Pomimo ze wspdlnotowy ustawodawca
umozliwia zarejestrowanie imion wlasnych
jako znakéw towarowych, uzywanych dla
najrozmaitszych towaréw i uslug, nalezy
zréznicowaé¢ poziom ochrony, na jaki one
zastuguja lub jaki juz nabyly, wychodzac od
zasadniczej funkcji tego prawa wlasnoéci
przemystowe;.

67. Wielokrotnie juz w innych opiniach
wyrazalem stanowisko, ze ochrona doklad-
nosci informacji, jakich zarejestrowane ozna-
czenie dostarcza na temat pochodzenia
handlowego okreslonych towaréw */, stanowi
wlasciwy przedmiot prawa znakéw towaro-

36 — Dziennik ,El Mundo”, wydanie z dnia 6 stycznia 2000 r.,
ktére moina znalezé na stronie http://www.elmundo.es/

papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771. html.

37 — Opinia przedstawiona w zakorficzonej wyrokiem z dnia
21 listopada 2002 r. sprawie C-23/01 Robelco, Rec.
str. 1-10913, pkt 26.
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wych, z zastrzezeniem innzch funkcji, jakie
. . + 738
oznaczenie to moze pelnié ™.

68. Wspominalem réwniez*, ze whasnos¢
znaku towarowego przyznaje jego wlascicie-
lowi monopol, tak ze jest on co do zasady
w stanie przeszkodzi¢ w jego uzywaniu przez
inne osoby. Nikt nie zdota sie ochroni¢ przez
pasozytami *° i dlatego ta ochrona przyznana
ex lege jest tym bardziej uzasadniona
w przypadku imion wtasnych.

69. Jednakze nalezy sprecyzowaé¢ dwa
aspekty dotyczace uzasadnionej ochrony
nazwiska rodowego, pod ktérym osoba
zdobyla stawe. Po pierwsze, kiedy to nazwis-
ko jest zbywane w celu wykorzystania
w dziedzinie calkowicie odmiennej od tej,
w ktérej stalo sie ono powszechnie znane nie
nalezy po prostu powolywaé sie na szersza
ochrone, jaka winna by¢ zapewniona znakom
towarowym o charakterze wysoce odréznia-
jacym, poniewaz zasadniczo w tym konteks-
cie jest malo prawdopodobne, by oznaczenie
informowalo o pochodzeniu handlowym
towar6w lub ustug, przynajmniej przy pierw-

38 — Jak np. funkcja elementu promodji sprzedazy lub narzedzia
strategii handlowej; patrz C. Grynvogel, ,Le risque de
confusion, une notion & géométrie variable en droit
communautaire des marques”, w: Revue de Jurisprudence
de Droit des Affaires nr 6/2000, str. 494 i nast., str. 500.
Zobacz réwniez opinia, ktéra przedstawitem w dniu
13 czerwca 2002 r. w zakoriczonej wyrokiem ww. sprawie
Arsenal Football Club, w szczegblnosci pkt 43 i 46-49.

39 — Opinia przedstawiona w zakoriczonej wyrokiem z dnia
27 listopada 2003 r. sprawie C-283/01 Shield Mark, Rec.
str. 1-14313, pkt 50.

40 — Pilkarz brazylijski, znany pod nazwiskiem Pelé, ktérego
pseudonim zostal zarejestrowany, w tym dla ubran
i sprzetu sportowego, przy braku jak si¢ zdaje jakiejkolwiek
licencji byt tego ofiara. Zobacz decyzja nr 490/1999 Wydzialu
Sprzeciwéw OHIM z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie Pellet
przeciwko Pelé.
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szym kontakcie. Po drugie, w imie $wiato-
wego dziedzictwa kultury, w interesie ogél-
nym lezy ochrona nazwisk wielkich artystéw
przed nienasycong chciwoscig handlu w celu
unikniecia naruszenia ich dziel poprzez ich
trywializacje. Przykro robi sie na mysl, ze
konsument przecietnie poinformowany,
dostatecznie uwazny i rozsadny, ktéry nie
laczy juz nazw takich jak Opel, Renault, Ford
lub Porsche z nazwiskami wspanialych inzy-
nieréw, ktérzy dali swoje nazwiska stworzo-
nym przez nich produktom, moze uczyni¢ to
samo w przyszloici, ktéra zdaje sie juz nie
tak odlegta, z nazwiskiem Picassa.

VII — Whnioski

VI — Koszty

70. Zgodnie z art. 122 w zwigzku z art. 69 § 2
regulaminu, majacym zastosowanie do
odwotania na podstawie art. 118, kosztami
zostaje obcigzZona strona przegrywajaca
sprawe. Wobec powyzszego jezeli jedyny
zarzut podniesiony przez skarzacych zosta-
nie, jak to proponuje, oddalony, skarzacy
powinni zosta¢ obcigzeni kosztami postepo-
wania.

71. W $wietle argumentéw przedstawionych powyzej proponuje, by Trybunatl
oddalit odwolanie wniesione przez wspdlnote spadkobiercéw Picassa od wyroku
Sadu Pierwszej Instancji Wspdlnot Europejskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie
T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM-DaimlerChrysler (PICARO) i obciazyt

skarzacych kosztami postepowania.
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