DEVELEY MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN AV EN PLASTFLASKA)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 15 mars 2006

I mél T-129/04,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Unterhaching (Tyskland),
foretratt av advokaterna R. Kunz-Hallstein och H. Kunz-Hallstein,

sokande,

mot

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

svarande,

angdende en talan om ogiltigfrklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byrdns andra 6verklagandenimnd den 20 januari 2004 (irende R 367/2003-2) om
avslag pa en ansdkan om registrering av ett tredimensionellt varumirke i form av en
flaska som gemenskapsvarumdrke,

* Rattegangssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I Pelikanova,

justitiesekreterare: byrddirektoren C. Kristensen,

med beaktande av anstkan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
1 april 2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till férstainstansrittens kansli den 28 juli
2004,

med beaktande av frstainstansrittens skriftliga fragor till parterna den 23 maj 2005,

efter férhandlingen den 12 juli 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 14 februari 2002 en ansékan om registrering av gemenskaps-
varumirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
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monster och modeller) (harmoniseringsbyran) med stéd av rddets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse. S6kanden
gjorde ansprak pa prioritet for en ursprunglig varumirkesansokan i Tyskland den
16 augusti 2001.

2 Ansokan avsag registrering av ett tredimensionellt kinnetecken i form av en flaska,
vilket terges nedan (nedan kallat det sékta varumairket).

3 De varor som avsdgs i registreringsansokan omfattas av klasserna 29, 30 och 32
enligt Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om Kklassificering av varor och
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tjdnster for varumarkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar for var
och en av klasserna féljande beskrivning:

— Klass 29: "Paprika, tomatkoncentrat, mjolk och mjélkprodukter, yoghurt,
gridde, matoljor och matfetter.”

— Klass 30: "Kryddor; smaksittningsmedel; senap, beredningar p& senapsbas;
majonnds, beredningar p& majonnisbas; dttika, beredningar pa ittiksbas;
drycker framstéllda med anvindning av dttika; remoulad; relish; aromer och
essenser for livsmedelsbruk; citronsyra, dppelsyra, vinsyra som smakémnen for
livsmedel; anrdttad pepparrot; ketchup och beredningar pd ketchupbas,
fruktsaser, salladssdser, salladskrimer.”

— Klass 32: "Fruktdrycker och fruktjuicer; saft och andra beredningar for
anrittning av drycker.”

Granskaren avslog med stdd av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 registrerings-
ansokan genom beslut av den 1 april 2003. Granskaren ansag dels att harmoniser-
ingsbyrdn inte var bunden av &ldre nationella registreringar, dels att det sokta
varumérkets form inte hade nigon unik eller litt igenkénnlig bestindsdel som
kunde gora det mojligt att sérskilja den frin vanligt féSrekommande former pa
marknaden och medféra att den kunde fungera som en angivelse av det
kommersiella ursprunget.

Sokanden grundade ett dverklagande pd i synnerhet den omstdndigheten att den
ifragavarande flaskan hade en ovanlig och sdrskild utformning. Andra 6verklagande-
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ndmnden avslog detta 6verklagande genom beslut av den 20 januari 2004 (nedan
kallat det ifrigasatta beslutet). Overklagandenimnden ansl6t sig till granskarens
argument och tillade att det maste beaktas att omsittningskretsen inte med
noédvindighet har samma uppfattningsformaga i frdga om varumérken som utgors
av forpackningens form som i fraga om ordmidrken, figurmérken eller tredimensio-
nella varumirken som dr oberoende av formen pé& den vara de avser. Den berérde
slutkonsumenten #r ndamligen vanligtvis mer uppmérksam pad den etikett som
anbringats pa flaskan dn pa sjilva formen hos en odekorerad och oféirgad behallare.

Overklagandenimnden anmirkte att det sékta varumirket inte hade nagot drag som
kunde gora det mojligt att tydligt sérskilja det fran vanligt forekommande former
och gora det mojligt for konsumenten att ligga det pd minnet som en uppgift om det
kommersiella ursprunget. Overklagandenimnden ansig nimligen att den sirskilda
uppfattning som sokanden &beropat framtrider forst efter en djupgdende bedom-
ning, vilket genomsnittskonsumenten inte dgnar sig at.

Overklagandenimnden anmirkte slutligen att sékanden inte med framgang kunde
dberopa att det sokta varumirket var registrerat i Tyskland, eftersom sadana
nationella registreringar kan beaktas men inte dr avgorande. Enligt 6verklagande-
ndmnden framgar det inte heller av de registreringshandlingar som s6kanden ingett
pa vilken grund registrering av det ifrdgavarande kinnetecknet beviljats.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifradgasatta beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta réittegangskostnaderna.

Riittslig bedémning

Sokanden har dberopat fyra grunder, ndmligen att harmoniseringsbyran har férdelat
bevisbordan felaktigt, vilket utgdér en overtrddelse av artikel 74.1 i férordning
nr 40/94 (forsta grunden), att den har &sidosatt artikel 6 quinquies Al i
Pariskonventionen for industriellt réittsskydd av den 20 mars 1883, senast dndrad i
Stockholm den 14 juli 1967 och den 28 september 1979 (Forenta nationernas
fordragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60) (nedan kallad
Pariskonventionen), pd grund av att harmoniseringsbyran inte medgett skydd for
den éldre nationella registreringen (andra grunden), att den har asidosatt artikel 73 i
forordning nr 40/94, artikel 6 quinquies i Pariskonventionen och artikel 2.1 i avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialrétter, inbegripet handel med
varumdrkesforfalskade varor av den 15 april 1994 (nedan kallat TRIPs-avtalet),
med anledning av att harmoniseringsbyran inte tillrdckligt undersokt den dldre
nationella registreringen (tredje grunden), och att den har overtritt artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, pd grund av att harmoniseringsbyrdn missbedomt sdrskilj-
ningsformégan hos det sokta varumirket och den omstidndigheten att dragen hos
detta inte har nigon teknisk funktion (fjirde grunden).
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Den forsta grunden: overtridelse av artikel 74.1 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden anser att overklagandendmnden &sidosatt den skyldighet att styrka att
sdrskiljningsformaga inte foreligger som enligt férordning nr 40/94 ligger den nér
den finner att den ifragavarande formen skulle uppfattas som en vanlig flaska och
inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget, men inte stoder sin slutsats
genom konkreta exempel. Sokanden har hdvdat att det ankommer p& harmoniser-
ingsbyréan att styrka att sirskiljningsforméga saknas, eftersom denna ér skyldig att ex
officio utreda omstidndigheterna i samband med bedémningen av om absoluta
registreringshinder foreligger. Det dr endast om harmoniseringsbyran kan styrka att
det sokta varumérket saknar inneboende sérskiljningsférméga som den som anséker
om registrering ddrefter kan styrka att sirskiljningsformaga uppnatts till f6ljd av
anvindning.

Sokanden har vid forhandlingen tillagt att den omsténdigheten att bevisbordan
dvilar harmoniseringsbyrén dven foljer av artikel 6 quinquies i Pariskonventionen.
Enligt sokanden foreskrivs i denna artikel ndmligen att ett varumérke som har
registrerats i en av de stater som undertecknat konventionen normalt skall skyddas,
eftersom underlitelse att meddela skydd ér ett undantag som skall tillimpas
restriktivt.

Harmoniseringsbyrdn har bestritt sokandens argument och anmérkt att skyldig-
heten att ex officio utreda omsténdigheterna inte omfattar bevisbérdan. Harmoni-
seringsbyrdn har tillagt att den inte kan aldggas att forebringa bevisning for att nigot
inte foreligger, némligen att sdrskiljningsférméga saknas. Med hdnvisning till
forstainstansréttens réttspraxis har harmoniseringsbyran slutligen angett att den
med avseende pd att sdrskiljningsformaga inte foreligger endast dr skyldig att
motivera sina beslut. Harmoniseringsbyrdn anser pd samma sitt att det framgdar av
rittspraxis att den, vilket var fallet i férevarande mal, kan stédja sig pd allménna
upplysningar som vunnits av erfarenheten och att det i forekommande fall aligger
den som ansoker om varumérke att inkomma med konkreta och underbyggda
uppgifter om att de berdrda konsumenterna uppfattar vissa kénnetecken som en
uppgift om det kommersiella ursprunget.
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Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten anmirker forst och framst att sékandens hénvisning till
Pariskonventionen under forhandlingen dr verkningslds. Artikel 6 quinquies i
denna konvention avser ndmligen skydd for och registrering av varumérken i en
annan stat som undertecknat Pariskonventionen och innehaller inte foreskrifter om
bevisbordans fordelning i forfaranden for registrering av gemenskapsvarumirken.

Forstainstansritten anmdrker for det andra att harmoniseringsbyrans roll i samband
med bedémningen av om sddana absoluta registreringshinder foreligger som anges i
artikel 7.1 i férordning nr 40/94 ér att besluta huruvida ett absolut registrerings-
hinder utgér hinder for varumérkesansokan. Detta beslut skall foregas av en objektiv
och opartisk beddomning av omstidndigheterna i det enskilda fallet mot bakgrund av
tillimpliga regler i forordning nr 40/94 och mot bakgrund av hur gemenskaps-
domstolarna tolkat dessa, och den som ansoker om varumérke skall ha mojlighet att
yttra sig och fa kiinnedom om skilen till det fattade beslutet. Beslutet foéregas av en
réttslig provning som pd grund av sitt slag inte kan omfattas av bevisskyldighet, och
frigan huruvida denna provning dr vélgrundad kan i ovrigt goras till foremal for
talan vid forstainstansritten (se nedan punkt 18).

Harmoniseringsbyran ér enligt artikel 74.1 i férordning nr 40/94 skyldig att vid
prévningen av absoluta registreringshinder ex officio underséka relevanta omstin-
digheter som kan leda till att ett absolut registreringshinder skall tillimpas.

Om harmoniseringsbyrdn finner att omstdndigheter foreligger som innebdr att ett
absolut registreringshinder skall tillimpas, dr den i enlighet med artikel 38.3 i
forordning nr 40/94 skyldig att upplysa den som anséker om varumérke om detta
och att ge denne mgjlighet att dterkalla eller dndra sin ansokan eller att yttra sig.

II - 820



18

19

20

21

DEVELEY MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN AV EN PLASTFLASKA)

Om harmoniseringsbyrén har for avsikt att avsld en registreringsansékan pa grund
av ett absolut registreringshinder &r den enligt artikel 73 forsta meningen i
forordning nr 40/94 skyldig att motivera beslutet. Denna motivering har det dubbla
syftet att dels ge de berdrda tillfille att fd kinnedom om skélen till den vidtagna
atgirden och dérigenom kunna forsvara sina réttigheter, dels ge gemenskapsdom-
stolen mojlighet att préva beslutets lagenlighet (se forstainstansréttens dom av den
28 april 2004 i de férenade mélen T-124/02 och T-156/02, Sunrider mot
harmoniseringsbyran — Vitakraft-Werke Wiithrmann och Friesland Brands
(VITATASTE och METABALANCE 44), REG 2004, s. 1I-1149, punkterna 72 och
73 samt dir anford rittspraxis).

Forstainstansritten konstaterar for det tredje att éverklagandendmnden, nér den
kommer fram till att det s6kta varumérket saknar inneboende sirskiljningsférmaga,
kan grunda sin bedémning pd den praktiska erfarenhet som i allménhet vinns vid
saluféring av konsumtionsvaror, nimligen p& omstindigheter som alla och i
synnerhet de som konsumerar dessa varor forutsitts kdnna till (se, for ett
motsvarande synsétt, forstainstansrittens dom av den 22 juni 2004 i
mal T-185/02, Ruiz-Picasso mfl. mot harmoniseringsbyran — DaimlerChrysler
(PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 29). Harmoniseringsbyran &r i sddana fall
inte skyldig att ange exempel pa sddan praktisk erfarenhet.

Harmoniseringsbyran stédde sig pa pa sa sitt vunnen erfarenhet nér den i punkt 52 i
det ifrigasatta beslutet konstaterade att berérda konsumenter skulle komma att
uppfatta det sokta varumérket som en vanlig flaska avsedd att innehalla drycker,
kryddor och flytande livsmedel och inte som ett varumdrke for en viss tillverkare.

Eftersom sokanden, trots Gverklagandenimndens bedémning grundad pa den
ovanndmnda erfarenheten, har hévdat att det sokta varumérket har sérskiljnings-
formaga, ankommer det pd denne att férebringa konkreta och vilgrundade
upplysningar som styrker att det sékta varumirket har inneboende sérskiljnings-
formaga eller att sdrskiljningsformaga uppnatts till f6ljd av anvindning. Med hénsyn
till sina férdjupade kunskaper om marknaden dr sokanden ndmligen béttre limpad
att gora detta (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansréittens dom av den
5 mars 2003 i mal T-194/01 Unilever mot harmoniseringsbyran (Aggformad tablett),
REG 2003, s. 11-383, punkt 48).
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Hirav foljer att det saknas fog for sokandens pastidende att 6verklagandendmnden
overtritt artikel 74.1 i foérordning nr 40/94 genom att inte forebringa siadana
upplysningar. Talan kan darfoér inte bifallas pa den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 6 quinquies A.1 i Pariskonventionen

Parternas argument

Sokanden har hidvdat att harmoniseringsbyran, eftersom den beslutat att det sokta
varumirket saknade sirskiljningsformaga inom gemenskapen, i realiteten bedomt
att det dldre tyska varumirke som omfattar samma kidnnetecken som det sokta
varumirket och som registrerats av Deutsches Patent- und Markenamt (tyska
patentverket) var ogiltigt och dédrmed saknade skydd i Tyskland. S6kanden anser att
harmoniseringsbyrans agerande innebdr att artikel 6 quinquies A.1 i Pariskon-
ventionen asidosatts. I enlighet med denna bestimmelse dr harmoniseringsbyran
forbjuden att uttala att varumérket inte kan atnjuta skydd i en stat som undertecknat
Pariskonventionen och dir varumérket registrerats.

Harmoniseringsbyrdn har hdvdat att det foreskrivs i artikel 6 quinquies A.l i
Pariskonventionen att ett varumérke som registrerats i hemlandet, med de undantag
som anges i denna artikel, skall erhélla skydd i andra linder i sin ursprungliga form
(telle quelle), det vill séiga sdsom det har registrerats. I artikel 6 quinquies B ii i
Pariskonventionen foreskrivs emellertid uttryckligen att registrering skall végras nir
sdrskiljningsformaga saknas. I denna artikel anges éven att den omstandigheten att
ett varumérke végrats registrering som gemenskapsvarumirke inte medfor att den
nationella registreringen for detta kénnetecken skall upphévas.
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Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten anmérker for det forsta att dven om harmoniseringsbyrén skall
iaktta artikel 6 quinquies i Pariskonventionen har sékanden en felaktig utgangspunkt
nér han pastar att harmoniseringsbyran ogiltigforklarat en registrering i en stat som
undertecknat Pariskonventionen. I enlighet med femte skélet i férordning nr 40/94
kan gemenskapsbestimmelser om varumirken inte ersitta medlemsstaternas
varumérkeslagar. Det ifrdgasatta beslutet, genom vilket ansékan om registrering
av det sokta varumirket som gemenskapsvarumirke avslagits, paverkar vare sig
giltigheten av den éldre nationella registreringen eller skyddet i Tyskland. Hérav
foljer att harmoniseringsbyrdn, tvirtemot vad sokanden gjort gillande, inte
undandragit den &ldre nationella varumérkesregistreringen fran skydd i Tyskland
genom att anta det ifrigasatta beslutet och att den dirmed inte dsidosatt artikel 6
quinquies i Pariskonventionen.

I likhet med harmoniseringsbyran konstaterar forstainstansritten for det andra, med
anledning av att s6kanden i forevarande grund, med stod av artikel 6 quinquies A.1 i
Pariskonventionen, klandrat harmoniseringsbyran fér att inte ha bifallit registre-
ringen av det sokta varumdrket att artikel 6 quinquies B ii i Pariskonventionen
innebdr att det dr mojligt att avsld en registreringsansokan nér det sokta varumirket
saknar sérskiljningsférmaga. Harav foljer att harmoniseringsbyrdn inte har asidosatt
artikel 6 quinquies A.1 i Pariskonventionen genom att avsld registreringsansékan
med stdd av det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, enligt vilken varumarken som saknar sérskiljningsférmadga inte
far registreras. Eftersom frdgan huruvida overklagandenimndens slutsats att
sdrskiljningsformaga saknas dr foremal for den fjarde grunden skall denna friga
inte behandlas i samband med férevarande grund.

Hérav foljer att talan inte kan bifallas p& den andra grunden.
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Tredje grunden: Asidosittande av artikel 73 i férordning nr 40/94,
artikel 6 quinquies i Pariskonventionen och artikel 2 i TRIPs-avtalet

Parternas argument

Sokanden anser att harmoniseringsbyran inte tillrickligt har undersékt den &ldre
registrering som Deutsches Patent- und Markenamt beviljat och som avser ett
kidnnetecken som dr identiskt med det som omfattas av det sokta varumérket. Enligt
sokanden har gemenskapsvarumirket samband med &ldre nationella registreringar
med hénsyn till mojligheten att yrka foretrdde p& grund av de sistndmnda. S6kanden
har hirav dragit slutsatsen att harmoniseringsbyran skall beakta dldre nationella
registreringar. Sokanden anser i andra hand att det foljer av att den réttsliga grund
som utgors av radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumdrkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk
specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178) Overensstimmer med den rittsliga
grunden i foérordning nr 40/94 att harmoniseringsbyran och berérda nationella
myndigheter skall tillimpa samma kriterier, vilka foreskrivs i de bdda ovannémnda
texterna, och att harmoniseringsbyrdn dérfor maste redogora for varfor den
tillimpat dessa kriterier pa ett annat sitt én den nationella myndigheten, eftersom
denna skyldighet f6ljer av férordning nr 40/94, Pariskonventionen och TRIPs-
avtalet.

Harmoniseringsbyrdn har hidvdat att hédnvisningarna till Pariskonventionen och
TRIPs-avtalet skall limnas utan avseende, eftersom dessa texter inte berdr
motiveringsskyldigheten. Harmoniseringsbyrdn har direfter anmirkt att den
behoriga myndighetens dverviganden skall framgd klart och entydigt av besluts-
motiveringen. Enligt harmoniseringsbyrén har dessa krav iakttagits i det ifragasatta
beslutet, eftersom 6verklagandendmnden angav att den &ldre nationella registre-
ringen inte var tvingande i samband med systemet for gemenskapsvarumérken.
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Forstainstansrittens bedémning

Sokandens hdnvisning till Pariskonventionen och TRIPs-avtalet kan inte godtas. Till
skillnad fran férordning nr 40/94 innehaller dessa tva fordrag ndmligen inte nidgon
foreskrift om skyldighet att motivera beslut och de saknar dérfor relevans med
avseende pa forevarande grund.

Forstainstansritten godtar inte heller sokandens argument att innehavaren av ett
nationellt varumirke kan yrka foretride pa grund av detta i forhallande till en
ans6kan om gemenskapsvarumirke eller ett gemenskapsvarumirke avseende
samma kénnetecken och identiska varor eller tjanster. Sisom s6kanden har anfort
skall visserligen en innehavare av ett gemenskapsvarumérke, som yrkat foretréde pa
grund av ett dldre identiskt nationellt varumérke och som avstar fran detta eller later
det upphora, med stéd av artiklarna 34 och 35 i férordning nr 40/94, fortfarande
anses ha samma rittigheter som han skulle ha haft om det dldre varumirket hade
forblivit registrerat. Syftet med eller verkan av dessa bestimmelser kan emellertid
inte vara att sikerstilla att innehavaren av ett dldre nationellt varumirke skall kunna
registrera detta som gemenskapsvarumirke oberoende av absoluta eller relativa
registreringshinder.

Betriffande pastiendet att den dldre tyska registreringen undersokts bristfilligt
anmirker forstainstansritten att gemenskapsordningen for varumérken &r ett
sjalvstindigt system som bestir av en samling regler och syftar till att uppnd mal
som dr specifika for det, eftersom tillimpningen av denna ordning &r oberoende av
nationella system. Frdgan huruvida ett kdnnetecken kan registreras som gemens-
kapsvarumirke skall sdledes endast bedémas pd grundval av den relevanta
gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyrén och, i forekommande fall, gemens-
kapsdomstolarna dr dirfor inte bundna av ett beslut som fattats i en medlemsstat,
enligt vilket detta kiinnetecken kan registreras som nationellt varumirke. Detsamma
giller dven om ett sddant beslut fattats med stéd av nationell lagstiftning som
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harmoniserats med direktiv 89/104 (forstainstansrittens dom av den 27 februari
2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrin (Streamserve), REG
2002, s. [1-723, punkt 47).

Vad som registrerats i medlemsstaterna utgor emellertid en omstidndighet som utan
att vara avgdrande kan beaktas vid registrering av gemenskapsvarumirke
(férstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyrdn (Formen p& en tval), REG 2000, s. II-265,
punkt 61, av den 31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyran
(VITALITE), REG 2001, s. I1-449, punkt 33, och av den 19 september 2001 i mal
T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyran (rund réd och vit tablett), REG 2001,
s. [I-2597, punkt 58). De ovanndmnda registreringarna kan dédrmed utgéra underlag
for bedomningen av en ansbkan om gemenskapsvarumirke (forstainstansréttens
dom av den 26 november 2003 i mdl T-222/02, HERON Robotunits mot
harmoniseringsbyran (RoboTunits), REG 2003, s. [[-4995, punkt 52).

Forstainstansritten noterar emellertid att 6verklagandendmnden konstaterade
foljande i punkt 55 i det ifragasatta beslutet:

”... registreringen av det tyska varumdrket i det tyska varumérkesregistret ... har inte
tvingande verkan for gemenskapsordningen for varumérken som ar en sjilvstindig
rittslig institution som &r oberoende av nationella varuméirkesordningar. En
registrering i en medlemsstat utgdr i 6vrigt endast en omstindighet som kan
beaktas i samband med registrering av ett gemenskapsvarumérke, men &r inte
avgorande. I de registreringshandlingar som den som ansékt om varumérke ingett
anges dessutom inte skilen for att det ifrdgavarande kénnetecknet godtagits ...”

Overklagandenimnden beaktade dirfor vederbérligen den nationella registreringen,
men kunde inte underséka de exakta skilen till att Deutsches Patent- und
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Markenamt bifallit registrering av det nationella varumérket. Eftersom 6ver-
klagandenémnden inte hade kéinnedom om dessa skédl kunde de inte utgora
underlag for dess bedomning.

Forstainstansriitten anmirker slutligen avseende motiveringsskyldigheten, vars
omfattning rétten har erinrat om ovan i punkt 18, att punkt 55 i det ifrdgasatta
beslutet, som citerats ovan i punkt 34, innehaller en klar och entydig redogérelse for
éverklagandendmndens skil till att inte folja det beslut som fattats av Deutsches
Patent- und Markenamt. Forstainstansritten tilldgger att sdkanden pa grundval av
den motiveringen har haft tillfille att fd kdnnedom om skélen till det ifragasatta
beslutet och dérigenom kunnat frsvara sina réttigheter, vilket framgér av skandens
anmirkningar i samband med den andra och den tredje grunden for férevarande
talan, samt att forstainstansritten vidare haft mojlighet att préva det ifragasatta
beslutets lagenlighet.

Av vad som anforts foljer att talan inte kan bifallas pa den tredje grunden.

Den fidirde grunden: Overtriidelse av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden anser att varumirket i forevarande mal har den ligsta graden av
sirskiljningsforméga som krivs enligt réttspraxis. Sokanden har hirvid anmiérkt att
helhetsintrycket av varumérket kinnetecknas av en smal flaskhals, en platt och bred
flaskkropp, varav den storsta delen dr konvex sedd framifran och bakifran, en
nederdel som avslutas med en valk och symmetriska férdjupningar pa flaskkroppens
sidor.
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Sokanden har vidare bestritt harmoniseringsbyrans anmérkning att det sokta
varumirket endast utgors av en mycket liten och litt variation pa typiska former och
att varumérket inte har ndgot ytterligare sdrdrag som kan anses idgonenfallande,
sdrskilt eller originellt. Sokanden har erinrat om att vare sig sérart eller originalitet dr
kriterier for ett varumirkes sirskiljningsférmaga. Tvdrtom édr ett minimum av
sirskiljningsforméga tillrickligt for att ett varumirke skall kunna registreras.
Sokanden har tillagt att stringare kriterier inte skall tillimpas pd tredimensionella
varumérken.

Sokanden har é&ven bestritt pastiendet att konsumenten triffar sitt val med ledning
av den etikett eller logotyp som anbringats pd varan och inte utifran flaskans form.
Sokanden anser att konsumenten vid kopet triffar sitt val med utgdngspunkt i
flaskans form och att han forst efter att ha kidnt igen den 6nskade varan kontrollerar
sitt val med hjilp av etiketten. S6kanden har hirvid tillagt att genomsnittskon-
sumenten dr fullt kapabel att uppfatta formen hos férpackningen for de berérda
varorna som en uppgift om deras kommersiella ursprung.

Sokanden har for det andra gjort géllande att inget av det sokta varumérkets sirdrag
har nagon teknisk funktion.

Harmoniseringsbyrdn har hévdat att konsumenterna i allménhet inte sétter varans
form eller férpackning i samband med dess ursprung men att de vanligen tittar pa de
etiketter som anbringats pa forpackningen for att f kinnedom om det kommersiella
ursprunget.
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Harmoniseringsbyrdn har tillagt att de sdrdrag hos det sokta varumirket som
sokanden &beropat antingen endast utgbr sedvanliga karakteristika hos utform-
ningen eller kan uppfattas av konsumenten forst efter en analytisk bedémning som
denne inte gér. Harmoniseringsbyrdn har hidrav dragit slutsatsen att det sokta
varumirket kommer att uppfattas som en variant av den sedvanliga formen for
forpackningar f6r motsvarande varor och inte som en uppgift om varans
kommersiella ursprung.

Harmoniseringsbyran har slutligen anmirkt att frigan huruvida utformningens
karakteristika betraktade var for sig fyller en teknisk eller ergonomisk funktion
saknar betydelse for bedémningen av sérskiljningsformégan.

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansrétten erinrar inledningsvis om att ett varumérkes sirskiljningsférmaga
skall bedomas dels i forhéllande till for vilka varor eller tjénster det sokts registrerat,
dels i forhallande till omséttningskretsens uppfattning av det (férstainstansrittens
dom av den 3 december 2003 i mal T-305/02, Nestlé Waters France mot
harmoniseringsbyran (En flaskas form), REG 2003, s. II-5207, punkt 29, och av den
29 april 2004 i mal T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyran (En 6lflaskas
form), REG 2004, s. [I-1391, punkt 19). Bedomningskriterierna for sérskiljnings-
formégan hos tredimensionella varumirken som utgérs av varans form skiljer sig
inte fran bedomningskriterierna for andra slags varumérken (domarna i de
ovannimnda maélen En flaskas form, punkt 35, och En 6lflaskas form, punkt 22).
Vid bedomningen av ett varumirkes sérskiljningsformaga dr det dessutom
helhetsintrycket av detta som skall bedomas (se domen i det ovannidmnda malet
En flaskas form, punkt 39 och dir anférd réttspraxis).
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I forevarande mal dr de varor som omfattas av det sékta varumdrket livsmedel for
daglig konsumtion. Omsittningskretsen utgors dirfér av samtliga konsumenter.
Sérskiljningsformagan hos det sokta varumirket skall ddrfér bedomas med
beaktande av forvintningarna hos en genomsnittskonsument som &r normalt
informerad samt skiligen uppmérksam och upplyst (domarna i de ovanniémnda
maélen En flaskas form, punkt 33, och En 6lflaskas form, punkterna 19 och 20).

Forstainstansritten anmérker, forst och frimst vad avser sokandens uppfattning att
konsumenten, betriffande siddana varor som ér i friga i forevarande mél, tréffar sitt
val mer med ledning av forpackningens form &n med hjilp av etiketten, att
genomsnittskonsumenterna inte &r vana vid att géra antaganden om varors
ursprung med ledning av deras eller deras forpacknings form nér grafiska och
skriftliga bestindsdelar saknas (se domstolens dom av den 7 oktober 2004 i
mal C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. 1-9165,
punkt 30 och dér anférd réittspraxis). P4 samma sitt anser konsumenterna att de
flaskor som innehaller sddana varor forst och frémst endast &r forpackningar
(forstainstansrittens dom av den 28 januari 2004 i de férenade malen T-146/02—
T-153/02, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran (Uppriittstiende pése),
REG 2004, s. [1-447, punkt 38). Sékandens uppfattning kan inte godtas, eftersom han
inte forebringat bevisning mot att denna réttspraxis skall tillimpas i férevarande
mal

Forstainstansritten tilligger att harmoniseringsbyrans bestridda slutsats inte ar
oférenlig med den av sokanden &beropade omstidndigheten att genomsnittskon-
sumenten #r fullt kapabel att uppfatta formen hos dagligvarors férpackningar som
en uppgift om deras kommersiella ursprung (domen i det ovannémnda malet En
olflaskas form, punkt 34). Aven om sa #r fallet betyder en sidan allmén slutsats inte
att alla slags forpackningar for en sddan vara har erforderlig sérskiljningsférmaga for
att kunna registreras som gemenskapsvarumérke. Huruvida ett kdnnetecken har
sirskiljningsformaga skall nimligen bedémas i varje enskilt fall mot bakgrund av de
kriterier som angetts ovan i punkterna 45 och 46.
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Betriffande de fyra karakteristika som enligt sékanden bidrar till flaskans sirskilj-
ningsforméga anmirker forstainstansritten for det andra inledningsvis att den
omstindigheten att en form dr en variant av en vanlig form for ett visst slags vara
inte dr tillrdcklig for att faststélla att ett varumérke som bestér av denna form inte
saknar sérskiljningsformaga. Det skall alltid kontrolleras om en normalt informerad
samt skiligen uppmérksam och upplyst genomsnittskonsument, utan att géra en
undersdkning och utan att vara sérskilt uppmirksam, kan sirskilja den berérda
varan fran andra foretags med ledning av ett sddant varumirke (domen i det
ovanndmnda malet Mag Instrument mot harmoniseringsbyran, punkt 32). Ju mer
den form som sokts registrerad som varumirke ndrmar sig den mest sannolika
formen for den ifrdgavarande varan, desto troligare &r det att denna form saknar
sdrskiljningsforméaga (domen i det ovannidmnda mélet Mag Instrument mot
harmoniseringsbyran, punkt 31).

Det skall med avseende pd den utdragna halsen och den tillplattade kroppen
konstateras att det sokta varumirkets parametrar inte avviker frdn den vanliga
formen for en flaska som innehdller sddana varor som omfattas av det sokta
varumérket. Varken halsens lingd eller diameter eller proportionerna mellan
flaskans bredd och tjocklek dr pa nagot sitt utméirkande.

Detsamma géller valken. Det &r ndmligen fradga om ett vanligt drag i utformningen
av flaskor som saluférs i den berérda branschen.

Det enda sdrdrag som innebidr att det sokta varumirket avviker fran den vanliga
formen utgérs av fordjupningarna pé sidorna. Till skillnad frdn harmoniserings-
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byréns exempel har det sokta varumérket nimligen skarpa bagar som nédstan ger
intryck av halvcirklar.

Aven om detta sirdrag kan anses ovanligt dr det emellertid inte ensamt tillrickligt
for att paverka helhetsintrycket av det sokta varumirket i sddan grad att detta
patagligt skulle avvika fran normen eller frdn vad som ir sedvanligt i branschen, och
ddrigenom kunna uppfylla sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungs-
angivelse (domen i det ovannimnda malet Mag Instrument mot harmoniserings-
byrdn, punkt 31).

Sedda tillsammans ger de fyra ovannidmnda sérdragen saledes inte ett helhetsintryck
som kan kullkasta detta uttalande. Hirav foljer att det sokta varumérket saknar
sdrskiljningsférmaga vid en helhetsbedémning.

Denna slutsats star inte i strid med den av sékanden aberopade omstéiindigheten att
varken sérart eller originalitet dr kriterier for ett varumérkes sérskiljningsférmaga.
Aven om sirskilda eller originella drag inte utgér nédvindiga villkor for att ett
varumirke skall kunna registreras, kan den omsténdigheten att sddana aterfinns i
varumérket inte desto mindre innebdra att ett varumirke uppnér den erforderliga
graden av sdrskiljningsférméga nér det annars skulle sakna sddan. Detta dr varfor
overklagandendmnden, efter att ha bedémt helhetsintrycket av flaskan och i
punkt 45 i det ifrigasatta beslutet ha konstaterat att "[k]Junden fir av flaskan i sig,
sasom den konkret ser ut, ingen upplysning om det kommersiella ursprunget”,
undersokte om det sokta varumairket hade sirskilda drag som gav det ett minimum
av erforderlig sdrskiljningsformaga. Efter att i punkt 49 i det ifrigasatta beslutet ha
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konstaterat att detta inte var fallet fastslog den emellertid att det s6kta varumérket
saknade sirskiljningsférmaga.

Forstainstansritten anmirker fér det tredje att den av sdkanden &beropade
omstindigheten att det sokta varumdrkets karakteristika inte fyller ndgon teknisk
eller ergonomisk funktion, dven om den styrkts, inte har kunnat inverka pa det
faktum att det sokta varumirket saknar sdrskiljningsforméiga. Om omséttnings-
kretsen uppfattar ett kénnetecken som en uppgift om varans eller tjéinstens
kommersiella ursprung har nimligen fragan huruvida kinnetecknet samtidigt fyller
nigon annan funktion &n att ange det kommersiella ursprunget, till exempel en
teknisk funktion, ingen inverkan pa dess sdrskiljningsférméga (se, for ett mot-
svarande synsitt, forstainstansréittens dom av den 9 oktober 2002 i mél T-173/00,
KWS Saat mot harmoniseringsbyran (Nyans av firgen orange), REG 2002, s. I1-3843,
punkt 30).

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pa den fjirde grunden och saledes att talan
skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersétta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrén har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar,

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Pelicanova

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 15 mars 2006.

E. Coulon J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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