DOM AV DEN 15.12.2005 — MAL T-262/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 15 december 2005 ~

[ mal T-262/04,

BIC SA, Clichy (Frankrike), foretrdtt av advokaterna M.-P. Escande och
A. Guillemin,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap
av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av harmonisering-
sbyrdns fjirde Sverklagandendmnd den 6 april 2004 (drende R 468/2003-4) om
registrering av ett tredimensionellt varumirke som utgérs av formen pd en
cigarettindare med stift som gemenskapsvarumarke,

* Rittegangssprak: franska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den
25 juni 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
13 september 2004,

efter férhandlingen den 11 maj 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 5 juli 2000 ingav sokanden, med std av radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumiérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansokan om registrering
av ett gemenskapsvarumdérke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).
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Ansokan om registrering avsag foljande tredimensionella varumérke:
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De varor som ansokan om varumirkesregistrering avser omfattas av klass 34 i
Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor
och tjinster for varumérkesregistrering, med éndringar och tilligg, och motsvarar
foljande beskrivning: "Tobak, artiklar for rokare, tindare, téndstickor”. I ans6kan har
inte angivits nagra ansprik avseende firg.

Den 5 juni 2003 avslog granskaren registreringsansékan med avseende pa varorna
“artiklar for rokare, tindare” med motiveringen att det ifragavarande varumérket
saknade sirskiljningsférmaga.

Den 29 juli 2003 6verklagade sbkanden granskarens beslut vid harmoniseringsbyran,
med stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.
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Fjarde 6verklagandendmnden avslog 6verklagandet genom beslut av den 6 april 2004
(nedan kallat det ifrigasatta beslutet). Overklagandenimnden ansdg i sak att
varumirket saknade sirskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 och att forebringad bevisning inte gjorde det mojligt att
faststilla att varumirket hade uppnétt sirskiljningsférmaga till foljd av dess
anvindning.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifradgasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sbkanden att ersitta rittegdngskostnaderna om talan ogillas i sin
helhet, och
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— forplikta sokanden att béra sin egen rittegangskostnad om det ifragasatta
beslutet ogiltigforklaras endast delvis.

Riittslig bedémning

Till stod for sin talan har sékanden éberopat tvd grunder avseende asidoséttande av
artikel 7.1 b respektive artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Den forsta grunden: dsidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Enligt s6kanden foreligger inget tvivel om att formen pé& dennes cigarettindare, som
har en marknadsandel pa 44 procent i Europa, har sirskiljningsformaga jamfért med
formen hos andra cigarettindare som ir de mest representativa for marknaden.
Sdrskiljningsformagan skall bedémas med avseende pd foljande cigarettindare:
CRICKET (16 procent av marknaden), TOKAI (16 procent av marknaden), TOM
FLAME, BAIDE och PROF (tre asiatiska cigarettindarmarken som féretrider 23
procent av marknaden), CLIPPER och BRIO (1 procent av marknaden).

Sokanden har hévdat att formen pa dennes cigarettindare, i jimforelse med de
ovanndmnda cigarettindarna, framtrdder som starkt individualiserad och att den
ddrmed sérskiljer sig fran de traditionella formerna hos andra varor pad marknaden.
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Harmoniseringsbyrans resonemang innehéller en motségelse, eftersom den har gjort
gillande att detaljerna hos den form som utgor det sokta varumérket dr vanligt
forekommande p& marknaden, samtidigt som den anger att dessa detaljer skiljer sig
frdn motsvarande detaljer hos andra cigarettindare, dven om denna skillnad é&r
"svagt skdnjbar” eller “svagt méarkbar”.

Utifrdn texten i harmoniseringsbyrans beslut synes cigarettindarmarknaden i
Europa avse en enhetlig vara som har samma karakteristika hos alla tillverkare.
Granskaren angav dédremot att skillnader foreligger mellan varorna pad marknaden.

Sokanden har vidare hivdat att harmoniseringsbyrans bedomning, som grundar sig
pa en fragmentarisk undersokning av den ifragavarande formen efter en jimforelse
av varje detalj med motsvarande detaljer hos olika cigarettindarmodeller pa
marknaden utan att ddrvid fista avseende vid hur dessa detaljer disponerats, innebér
att artikel 7.1 b i foérordning nr 40/94 tillimpats felaktigt.

Sokanden har i detta avseende anmirkt att ingen av de andra formerna hos
cigarettindare som foér nédrvarande finns tillgéingliga pd marknaden har alla de
karakteristika hos en cigarettindare som é&terfinns i det sokta varumirket, i
synnerhet inte kombinationen av en rak oval behallare, en trapetsformig hétta och
en halvoval tryckknapp. Aven om de karakteristiska egenskaperna hos den form som
utgdr det sokta varumérket inte tillrdckligt skiljer sig fran detaljerna i formerna hos
andra cigarettindare for att dessa skall kunna anses ha sdrskiljningsférmaga, har
dessa enligt s6kanden dndd kombinerats pd ett sérskilt sitt som medfor att
cigarettindaren i sin helhet har tillricklig sérskiljningsformaga for att kunna
registreras som gemenskapsvarumirke. Visserligen liknar vissa cigarettindare den
ifrdgavarande formen pé& grund av att en detalj dr likartad, men det &r i dessa fall
frdga om en imitation av en av dessa karakteristika och inte av helheten.
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Cigarettindarens form foranleds vidare inte av varans art eller funktion och det dr
inte styrkt att cigarettdndarens form nir ansékan om ett tredimensionellt varumérke
ingavs var nodvindig for varan, och den kunde dérfor inte ha den sérskiljnings-
formaga som krdvs hos ett varumairke.

Harmoniseringsbyréns beslut skall enligt s6kanden dérfor ogiltigforklaras, eftersom
varumirket enligt beslutet prima facie saknar sérskiljningsférmaga.

Harmoniseringsbyran har hivdat att 6verklagandendmnden hade grund for att anse
att det sokta varumadrket inte var sirskiljande betréiffande de varor som var avsedda
for den relevanta omsittningskretsen.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 4 i forordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumirke utgoras av
formen pd en vara, férutsatt att kinnetecknet i fraga kan sirskilja ett foretags varor
eller tjdnster frdn andra foretags. Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 far
"varumérken som saknar sirskiljningsformaga” inte registreras.

Forstainstansritten erinrar forst och frimst om att enligt rdttspraxis avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 bland annat varumirken som ur den relevanta
omsittningskretsens perspektiv dr allmént forekommande i handeln som ett sétt att
presentera de aktuella varorna eller tjinsterna, eller i forhallande till vilka det
dtminstone finns konkreta indikationer pa att de kan anvindas pa ett sidant sitt. De
kdnnetecken som avses i denna bestimmelse kan for 6vrigt inte fylla varumarkets
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huvudsakliga syfte, ndmligen att identifiera varans eller tjinstens ursprung, for att
ddrigenom mdjliggora for de konsumenter som koper den vara eller den tjanst som
varumairket avser att triffa samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit god,
eller att gora ett annat val, om den varit dalig (férstainstansrittens dom av den 3
december 2003 i mél T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyran (En
flaskas form), REG 2003, s. I1-5207, punkt 28, av den 31 mars 2004 i mal T-216/02,
Fieldturf mot harmoniseringsbyran (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...
PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. 1I-1023, punkterna 23 och 24, och av den
24 november 2004 i mél T-393/02 (Formen pa en flaska som &r vit och
genomskinlig) REG 2004, s. 11-4115, punkt 30).

Hairav foljer att ett varumairkes sirskiljningsformaga skall beddmas dels i forhallande
till de varor och tjénster for vilka registrering soks, dels i forhéllande till den
uppfattning som den relevanta omsittningskretsen har (domstolens dom av den
29 april 2004 i de férenade malen C-468/01 P—C-472/01 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. I-5141, punkt 33, forstainstansréittens dom av
den 30 april 2003 i de férenade malen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot
harmoniseringsbyran (Form av en brun cigarr och form av en guldtacka), REG 2003,
s. II-1897, punkt 30, domen i det ovan i punkt 20 nimnda mélet En flaskas form,
punkt 29, och domen i det ovan i punkt 20 nimnda malet Formen p4a en flaska som
dr vit och genomskinlig, punkt 32).

Forstainstansriitten erinrar betriffande de varor som omfattas av varumirkesan-
sokan om att det s6kta kdnnetecknet utgors av varans form, nidmligen formen pa
en cigarettindare med stift som karaktdriseras av en rak oval behillare, en
trapetsformig héitta och en halvoval tryckknapp, varfér de varor som skall beaktas
vid bedémningen av det sokta varumirkets sdrskiljningsformaga utgérs av
cigarettindare med stift.

Forstainstansrétten finner betréiffande omséttningskretsen att cigarettindare utgor
dagligvaror som ér avsedda for samtliga konsumenter. Det sokta varumérkets
sdrskiljningsférmaga skall foljaktligen bedomas med beaktande av de férvintningar
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som en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnitts-
konsument kan ténkas ha (domen i det ovan i punkt 21 nimnda malet Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 33, domen i det ovan i punkt 21 nimnda
malet Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 31, domen i det ovan
i punkt 20 nimnda malet En flaskas form, punkt 33, och domen i det ovan i punkt 20
ndmnda malet Formen pd en flaska som &r vit och genomskinlig, punkt 33, se
analogt dven domstolens dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke
KPN Nederland, REG 2004, s. [-1619).

Forstainstansrétten erinrar for det andra om att kriterierna for bedémning av
sirskiljningsférmégan hos tredimensionella varumérken som utgors av sjilva varans
form enligt rittspraxis inte skiljer sig fran de kriterier som skall tillimpas f6r andra
typer av varumérken (domen i det ovan i punkt 21 ndimnda malet Form av en brun
cigarr och form av en guldtacka, punkt 32, domen i det ovan i punkt 20 nimnda
malet En flaskas form, punkt 35, se analogt dven domstolens dom av den 18 juni
2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475, punkt 48, och av den 8 april 2003
i de forenade malen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl., REG 2003 s. [-3161, punkterna
42 och 46).

I samband med tillimpningen av dessa bedomningskriterier skall emellertid beaktas
att vad omsittningskretsen uppfattar inte med nddvindighet dr detsamma i friga
om ett tredimensionellt varumérke som utgdrs av sjélva varans form som i friga om
ett ordmirke eller ett figurméirke som bestdr av ett kinnetecken som dr oberoende
av utseendet pd de varor det avser. Genomsnittskonsumenterna ér nidmligen inte
vana att gora antaganden om en varas ursprung pa grundval av dess form eller
formen pa dess forpackning nir grafiska bestdndsdelar och text saknas. Det kan
dérfor visa sig vara svérare att styrka att ett sddant tredimensionellt varumarke har
sdrskiljningsformaga dn vad som dr fallet i friga om ett ordmirke eller ett
figurmérke (domstolens dom av den 29 april 2004 i de férenade malen C-456/01 P
och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. [-5089, punkt 38).

Ju mer den form som utgér det varumérke som soks registrerat ndrmar sig den mest
troliga formen for varan i fréga, desto mer sannolikt &r det under dessa férhallanden
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att denna form saknar sdrskiljningsférméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94. Endast ett varumirke som tydligt avviker frdn normen eller
frén vad som dr sedvanligt i branschen, och som séledes uppfyller sitt huvudsakliga
syfte att fungera som ursprungsangivelse, har sirskiljningsférméga i den mening
som avses i den ovannimnda bestdmmelsen (domen i det ovan i punkt 21 nimnda
maélet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, punkt 37).

Forstainstansritten erinrar vidare om att omséittningskretsens, i forevarande mal
genomsnittskonsumentens, uppfattning av varumérket paverkas av dess upp-
mérksamhetsnivd som kan variera i forhallande till det varuslag eller det slag av
tjdnster som dr i fraga (forstainstansréttens dom av den 5 mars 2003 i mal T-194/01,
Unilever mot harmoniseringsbyran (Aggformad tablett), REG 2003, s. 1I1-383,
punkt 42, och domen i det ovan i punkt 20 nidmnda malet En flaskas form,
punkt 34).

Forstainstansritten konstaterar hirvid att 6verklagandenimnden med fog i huvud-
sak angett att en cigarettindare dr ett litet foremadl, vars detaljer dirmed dr svara att
urskilja. Eftersom det dr frdga om dagligvaror dr genomsnittskonsumentens
uppmirksamhetsnivd i friga om formen pé en cigarettindare inte sérskilt hog.

Forstainstansritten erinrar for det tredje om att for att bedéma om allménheten kan
uppfatta den ifrdgavarande varans form som en uppgift om ursprunget, skall réitten
enligt réttspraxis bedoma vilket helhetsintryck den ifrdgavarande formen ger (se, for
ett motsvarande synsitt, domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00
P, DKV mot harmoniseringsbyrdn, REG 2002, s. 1-7561, punkt 24). Detta ir
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emellertid inte oférenligt med en successiv genomgang av de olika bestdndsdelarna i
utforandet (domen i det ovan i punkt 21 nimnda malet Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrdn, punkt 45, och domen i det ovan i punkt 27 nidmnda malet
Aggformad tablett, punkt 54).

Forstainstansritten erinrar, sisom 6verklagandendmnden med fog angett i punkt 11
i det ifragasatta beslutet, om att behallarens avlanga och raka form ér en form som
forefaller naturlig for ett foremal som dr avsett att hallas i handen och det dr ocksa
den vanligast féorekommande formen pa cigarettindare. Den skiljer sig mycket litet
fran formen hos de modeller vilkas behéllare smalnar av nedét. Forstainstansritten
konstaterar att behallarens ovala form hos det sokta varumaérket néstan inte skiljer
sig frdn formen hos de vanliga modeller som har runda sidor.

Forstainstansrétten konstaterar, liksom ¢verklagandendmnden angett i punkt 12 i
det ifragasatta beslutet, att en trapetsformig hitta skiljer sig mycket litet fran
rektanguldra och fyrkantiga héttor hos andra cigarettindare pd marknaden och att
samtliga har den egenskapen att de &r fyrsidiga, vilket goér det foga sannolikt att
konsumenten kan sérskilja det sokta varumarket.

Overklagandenimnden ansag med fog att tryckknappens halvovala form skiljer sig
endast litet frdn den klassiska formen (halvcirkelformad eller fyrkantig) pa
tryckknappen hos 6vriga cigarettindare pd marknaden (punkt 13 i det ifrgasatta
beslutet).

Forstainstansritten konstaterar vidare att en téndningsanordning som inbegriper en
trissa, en hitta och en tryckknapp placerats pa behéllarens dvre del oavsett formen
hos cigarettéindarna.
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Med hidnsyn till vad ovan anférts finner férstainstansritten att det sokta
tredimensionella varumérket utgérs av en kombination av bestandsdelar som det
dr naturligt att forestélla sig och som &r typiska for de ifrigavarande varorna. Den
ifrdgavarande formen skiljer sig ndmligen inte visentligt frén vissa grunddrag hos de
ifrdgavarande varorna som dr vanligt féorekommande i handeln, utan framstar
snarast som en variant av dessa. Hirav fdljer, sdsom verklagandendmnden med fog
angett, att ingen del av det ovannimnda varumérket har sirskiljningsférmaga, vare
sig ensam eller tillsammans med de vriga.

Eftersom genomsnittskonsumenten i allménhet dr féga uppmérksam pé detaljerna i
cigarettindarens form och endast har ett helhetsintryck av denna, ger den
ifrdgavarande formen heller inte allmdnheten mdjlighet att omedelbart och pa ett
sdkert sétt sdrskilja sokandens cigarettindare frin cigarettindare med annat
kommersiellt ursprung. Denna saknar dérfor sdrskiljningsférméga med avseende
pé dessa varor.

Av vad ovan anforts féljer att dverklagandenimnden med fog funnit att det sokta
varumirket saknar sdrskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94.

Hérav foljer att talan inte kan bifallas pd den grund som avser asidosittande av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.
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Den andra grunden: dsidosdttande av artikel 7.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har hévdat att samtliga kriterier som anges i domstolens dom av den
4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
(REG 1999, s. [-2779), punkterna 51 och 53, fér beddomning av huruvida
sirskiljningsforméga uppnatts till f6ljd av anvindning av ett varumaérke dr uppfyllda
i forevarande mal. Sokanden hade séledes i fridga om marknadsandelar under ar
2002 44 procent av den europeiska marknaden for cigarettindare. S6kanden har
betriffande anvindningens omfattning gjort gillande att denne salufér mer én en
tredjedel av sina cigarettdndare i Europeiska unionens medlemsstater.

Sékanden har med avseende pd anvindningens geografiska omfattning hénvisat till
tvd marknadsundersékningar som lagts fram vid férhandlingen och som kan utvisa
att en stor del av omsittningskretsen tillskriver sokanden formen pa den
cigarettindare som utgdr det sokta varumirket. S6kanden har vidare anfort att
cigarettindarens form prima facie har registrerats som varumirke i elva linder i
Europeiska unionen, det vill sdga utan att sokanden varit tvungen att forebringa
bevisning for anvindningen av varumérket.

Sokanden har betriffande anvindningens varaktighet anfort att dennes forsta
cigarettindare med stift lanserades i Frankrike &r 1973.

Sokanden har vidare anfort att denne haft en omsédttning pa mer dn
350 miljoner euro med stdd av investeringar i reklam och marknadsféringsatgérder
som sedan ar 1993 inte vid nagot tillfille understigit 55 miljoner euro. Enligt
sokanden utvisar dessa investeringar att en konsument av denna typ av vara, efter att
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ha sett den i reklam, media och pa férsdljningsstillen, kan kénna igen den och anta
att den hirror fran sokanden.

Betriffande den andel av de berérda som anger att varan hérrér fran ett bestimt
foretag har sdkanden hivdat att den huvudsakliga malgruppen for de cigarettindare
som foretaget saluf6r dr rokare och att néstan samtliga dessa tillskriver s6kanden
den form som utgdr det sokta varumérket. S6kanden har vidare gjort géllande att
dennes cigarettindare under drens lopp blivit ett ofrdnkomligt féremdl i det
tjugonde arhundradet och att det har en mycket stark identitet, vilket innebér att det
har sirskiljningsférmaga. Sokanden har till stod for detta argument ingett utdrag ur
franska bocker och tidskrifter.

Sokandens aterforsdljare, som till storsta delen &r etablerade inom Europeiska
Unionen, har intygat att BIC cigarettindare utgor en avsevird del i deras verksamhet
och att konsumenterna i stor omfattning kénner igen dessa cigarettindare.

Sokanden har anmérkt mot att dverklagandendmnden bedémde att det p& grundval
av den bevisning som sbékanden forebringat inte kunde faststéllas att det s6kta
varumérket hade uppnatt sérskiljningsformaga till f6ljd av dess anvéndning,
eftersom denna bevisning inte tillréckligt visats ha samband med det ovanndmnda
varumirket och eftersom detta samband inte hade fastslagits den dag ansokan
ingavs.

Vad f6r det forsta avser sambandet mellan bevisningen och det sokta varumarket,
har s6kanden anfort att dverklagandendmnden felaktigt bedomde att de uppgifter
som forebringats i syfte att styrka investeringarnas omfattning inte tillrickligt hade
visats ha samband med det s6kta varumdrket och att dessa uppgifter inte endast
avsdg cigarettindare, utan &dven rakhyvlar och kulspetspennor tillverkade av
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sokanden. Sokanden har i detta hinseende anfort att det varit svart fér denne att
forebringa sérskilda uppgifter for cigarettindare, eftersom sékanden sedan 30 ar
tillbaka koncentrerat sig pa att tillverka och saluféra tre produkter, ndmligen
kulspetspennor, cigarettindare och rakhyvlar som karaktiriseras av att de é&r
homogena och av att de dr engdngsprodukter. Denna egenhet innebér att reklam
och marknadsforingsatgirder for en av de tre produkterna oundvikligen dven gynnar
de tvd andra.

Sokanden har tillagt att denne visserligen inte forebringat exakta uppgifter om
investeringarna avseende cigarettindare, men att denne, genom att inge ett stort
antal pressklipp och internationella tidskrifter, olika reklaminslag for television och
biograf och exempel pa partnerskap med internationella aterverkningar, forebringat
bevisning med avseende pa att dessa investeringar genomforts.

Sokanden har betonat att denne, med beaktande av det ifrdgasatta beslutet och
avseende dren efter ar 1998, lyckats skilja investeringarna fér reklam och
marknadsforingsétgirder dt och skilja ut investeringarna for cigarettindare.
Sokandens investeringar var likartade eller till och med hogre dren fére ar 1998,
eftersom sddana investeringar dr avgérande ndr en ny produkt lanseras.

Betriffande 6verklagandendmndens pastidende att det pa grundval av den storsta
delen av den forebringade bevisningen inte var majligt att avgéra om det verkligen
var friga om det sokta varumdrket, har s6kanden forst och frimst hdvdat att
overklagandendmnden felaktigt och obefogat ansdg att tabellen Gver forsdljnings-
volymer saknade relevans. Overklagandenimnden ansag hirvidlag att stéd saknades
for att avgora om det var frdga om den cigarettindare som motsvarar den form som
utgdr det sokta varumadrket och att sékandens uppgift att denne saluférde endast tva
slags cigarettindare var otillricklig. S6kanden har hérvid preciserat att de uppgifter
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som denne ingett i samband med 6verklagandet av granskarens beslut endast avsag
cigarettindare med stift.

Sokanden har f6r det andra gjort gillande att 6verklagandendmnden felaktigt ansett
att det inte styrkts att samband féreldg mellan den form som utgér det sbkta
varumirket och utlitandena frén dterforsiljare som avgett intyg avseende forsilj-
ningen av "klassisk BIC cigarettindare”. S6kanden har erinrat om att cigarettinda-
ren med stift skapades &r 1973 medan den elektroniska cigarettindaren tillkom &r
1991. Det ér darfor naturligt och bekvémt att anvéinda benémningen klassisk BIC for
att skilja cigarettindaren med stift — som redan var vanligt forekommande och
bekant i allménhetens 6gon — fran den elektroniska cigarettindaren.

Det var dven felaktigt av 6verklagandenimnden att bedéma att det var svért att
godta aterforsiljarnas intyg, eftersom deras intressen Gverensstimde med sékan-
dens. S6kanden har hérvid gjort gillande att det kommersiella sambandet mellan
denne och éterforsiljarna visserligen inte kan fornekas, men att de senare inte skulle
ha haft intresse av att intyga den avsevdrda framgingen for den ifrdgavarande
formen om de inte hade varit 6vertygade om detta. De skulle i motsatt fall
oundvikligen ha haft intresse av att 6vergd till att salufora en annan vara.

Betriffande 6verklagandenimndens pastdende att det &r svart att urskilja de
bestandsdelar som leder till att allménheten kan kénna igen varans ursprung, kunde
overklagandendmnden enligt sbkanden inte ange att det sokta kinnetecknet
dtergetts i firg eller att det var forsett med en logotyp eller ett ordkédnnetecken
som var sdrskilt sdrskiljande, varfér det var svirt att avgora vilken eller vilka
bestandsdelar som ledde till att allménheten kunde kénna igen varan som
sokandens. Enligt sokanden dr ndmligen dennes logotyp och varumérket BIC svira
att urskilja nér de anbringats pé en cigarettindare och firgen &r endast av sekundir
betydelse.
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For det andra dr motiveringen for det ifrdgasatta beslutet irrelevant enligt sokanden.
Enligt denna motivering kunde de tvd marknadsundersokningar som sékanden
genomfort i Spanien, respektive Frankrike, Italien, Irland, Grekland, Sverige och
Portugal inte beaktas, eftersom de hade genomforts (i juli och november 2002) efter
det att registreringsanstkan hade ingetts.

Sokanden har erinrat om att resultaten av de bada ingivna marknadsundersok-
ningarna utvisar att den form som utgor det sokta varumirket obestridligen har
uppnatt sérskiljningsformaga inom Europeiska unionen genom anvéndning.
S6kanden har péstitt att denne, eftersom denna form saluforts intensivt inom
Europeiska unionen sedan 30 ér tillbaka, genom de genomforda marknadsundersok-
ningarna hade kunnat erhdlla bevisning for att det sokta varumérket uppnatt
sirskiljningsforméga. Sokanden har hidvdat att resultaten av marknadsundersok-
ningarna formodligen hade blivit huvudsakligen desamma om undersokningarna
genomfodrts dagen innan registreringsansékan ldimnades in.

Sokanden har avslutningsvis anfort att det av dessa omstindigheter sammantagna
framgar att den form som utgér det sokta varumérket uppnatt sérskiljningsférmaga
genom anvéindning fére dagen for ansdkan.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att ¢verklagandendmndens bedémning att
varumérket inte uppnatt sérskiljningsformaga till foljd av dess anvindning &r
forenlig bdde med lydelsen i artikel 3.3 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumdrkeslagar (EGT
L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178), mot bakgrund av
vilken artikel 7.3 i forordning nr 40/94 skall tolkas, och med forstainstansréttens
rattspraxis.
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Enligt harmoniseringsbyran framgar, betriffande det geografiska kravet, av artikel 7.2
jaimford med artikel 7.3 i forordning nr 40/94 att det skall styrkas att sérskiljnings-
formaga uppnaitts i den del av gemenskapen dir varumirket inte haft sdrskiljnings-
formaga.

Harmoniseringsbyréan &r i detta avseende av uppfattningen att det geografiska kravet
i artikel 7.3 i foérordning nr 40/94 dr uppfyllt nir det har styrkts att sdrskiljnings-
forméaga uppnatts inom de olika “regionerna” i gemenskapen, eller annorlunda
uttryckt inom gemenskapens olika "delar” (mellersta, dstra, véstra, sédra och norra).

[ forevarande fall saknas uppgift om hur varumirket uppfattas i gemenskapens
mellersta del (Tyskland och Osterrike) och i en stor medlemsstat med en stor
befolkning i den véstra delen (Férenade kungariket).

Harmoniseringsbyrdn anser foljaktligen att det var befogat att avsla registrerings-
ansdkan.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 utgor de absoluta registreringshinder som
anges i artikel 7.1 b—d i férordning nr 40/94 inte hinder mot att ett varumérke
registreras om varumérket, avseende de varor eller tjinster som avses i registre-
ringsansokan, har uppnétt sérskiljningsférmaéga till f6ljd av dess anvindning.
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For att ett varumérke skall uppnd sérskiljningsformaga till f6ljd av dess anvindning
krivs for det forsta enligt fast rittspraxis att &tminstone en betydande andel av
omsittningskretsen tack vare varumérket kan ange att varan hdrror frén ett visst
foretag (forstainstansrittens dom av den 29 april 2004 i mal T-399/02, Eurocermex
mot harmoniseringsbyran (Formen pa en 6lflaska), REG 2004, s. II-1391, punkt 42,
se analogt dven domen i det ovan i punkt 38 nimnda malet Windsurfing Chiemsee,
punkt 52, och domen i det ovan i punkt 24 nimnda mailet Philips, punkterna 61 och
62).

For att ett varumirke skall kunna registreras med stéd av artikel 7.3 i forordning
nr 40/94 krévs for det andra att det visas att varumirket till foljd av anvindning har
uppnitt sirskiljningsférmaga i den visentliga del av gemenskapen dér sadan
formaga saknats enligt artikel 7.1 b—d i denna forordning (férstainstansrittens dom i
det ovan i punkt 61 nimnda méalet Formen pd en 6lflaska, punkt 43, och av den
5 mars 2003 i mal T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrdn — Dr. Robert Winzer
Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 52, se, for ett motsvarande synsitt, dven
forstainstansrittens dom av den 30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyran (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkterna 26 och 27).

Forstainstansritten anger for det tredje att domstolen i domen i det ovan i punkt 38
ndmnda malet Windsurfing Chiemsee (punkt 49) faststillde att ”[f]or att avgdra om
ett varumdrke har forvirvat sérskiljningsférmaga till f6ljd av det bruk som har gjorts
av det, skall den behériga myndigheten gora en samlad bedémning av de uppgifter
som kan visa att varumérket liampar sig som identifikationsmedel for att faststilla att
den aktuella varan kommer frdn ett visst foretag och sdledes att denna vara kan
sdrskiljas fran andra foretags varor”.

Hérvid skall bland annat beaktas hur stor marknadsandel varumérket har, hur
intensivt, inom vilket omrade och hur linge det anvints, hur stora investeringar
foretaget gjort for att marknadsfora det, hur stor andel av de berérda som tack vare
varumirket kan ange att varan hdrror frén ett visst foretag, utlitanden fran
handelskammare, industriféreningar och andra yrkessammanslutningar samt
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opinionsundersokningar (se, fér ett motsvarande synsitt, domen i det ovan i
punkt 61 ndimnda malet Formen pé en dlflaska, punkt 44, se analogt dven domen i
det ovan i punkt 38 néimnda mélet Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och domen i
det ovan i punkt 24 nimnda maélet Philips, punkt 60).

Ett varumirkes sérskiljningsf6rmaga, inbegripet sérskiljningsformdga som uppnétts
till f6ljd av anvéndning, skall for det fjairde bedomas med avseende pa de varor som
registreringsansékan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och medveten genomsnittskon-
sument av den berérda kategorin produkter kan tinkas ha (se analogt domen i det
ovan i punkt 24 nimnda malet Philips, punkterna 59 och 63).

Slutligen skall varumirket ha uppnatt sirskiljningsformaga till f6ljd av anvéndning
innan ansdkan om varumérke inges (se forstainstansrittens dom av den 12
december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrdn (ECOPY),
REG 2002, s. II-5301, punkt 36, se, for ett motsvarande synsétt, dven forstainstans-
rittens dom av den 13 december 2004 i mal T-8/03, El Corte Inglés mot
harmoniseringsbyrdn — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. I1-4297, punkterna
71 och 72).

Det skall mot bakgrund hérav i forevarande mal prévas huruvida overklagande-
nimnden har gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom att limna
sokandens argument att det skta varumaérket skulle ha registrerats fér de berérda
varorna med stod av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 utan avseende.

I det ifragasatta beslutet finns det ingen uppgift om i vilken del av gemenskapen som
varumérket saknar sérskiljningsf6rmaga med avseende pé artikel 7.1 b i férordning
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nr 40/94. Nér det giller sddana varumirken som inte dr ordmirken, sdsom det
aktuella varumirket, finns det emellertid skil att anta att bedomningen av deras
sdrskiljningsformaga med avseende pd denna bestimmelse blir densamma inom hela
gemenskapen, savida det inte finns konkreta indikationer som tyder pa det motsatta
forhallandet.

Forstainstansritten finner att bevisningen for att varumirket uppnatt sérskiljnings-
formaga genom anvéindning i férevarande fall skall férebringas med avseende pé en
visentlig del av gemenskapen.

Forstainstansrétten skall darfér bedéma den bevisning som sdékanden foérebringat i
detta hénseende.

Vad forst och frimst avser de tabeller med uppgift om vilka investeringar som gjorts
for reklam och marknadsforing for det sokta varumirket, fann overklagande-
ndmnden med fog att den bevisning som forebringats betriffande dessa invester-
ingar var otillrdcklig. Uppgifterna om reklam- och marknadsforingsinvesteringar har
ndmligen ldmnats med avseende pd samtliga produkter tillsammans och avser
saledes inte uteslutande de cigarettindare, vars form utgér det ifrdgavarande
varumirket. Sokanden har hirvid medgett att denne inte limnat nagra uppgifter
som specifikt rorde de investeringar som gjorts betréffande cigarettindare. Det dr
darfor omojligt att faststéilla ett samband mellan uppgifterna i dessa tabeller och det
sokta varumirket.

Forstainstansridtten erinrar om att tabellen med uppgifter om reklam- och
marknadsforingsinvesteringar for cigarettindare under aren efter ar 1998 och
skrivelsen av den 15 april 2004 fran museiintendenten vid Museum of Modern Art i
New York har bilagts sdkandens ansékan. Overklagandenimnden #r endast skyldig
att beakta bevisning som kan vara relevant for bedémningen av huruvida ett
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varumirke uppnétt sirskiljningsforméga till foljd av anvindning om varumérkesso-
kanden férebringat bevisningen under det administrativa forfarandet vid harmoni-
seringsbyran (domen i det ovan i punkt 66 nimnda malet ECOPY, punkt 48). De
ovannimnda handlingarna, som inte har ingetts under det administrativa
forfarandet vid harmoniseringsbyran, kan dérfor inte inverka pd det ifragasatta
beslutets rittsenlighet.

Aven tabellen avseende forsiljningsvolymerna av BIC cigarettindare mellan
dren 1972 och 2001 liksom denna cigarettindares marknadsandel dr otillrickliga,
eftersom uppgifterna i dessa avser BIC cigarettindare men inte innehéller nagon
sdrskild uppgift om det varumirke som sokts i forevarande maél. Det saknas dven
uppgift om huruvida det &r fraga om en cigarettindare som motsvarar den form som
utgdr det sokta varumirket.

Forstainstansritten anmérker att uppgifterna i tabellen om forséljningsvolymerna av
BIC cigarettindare (med trissa) mellan &ren 1997 och 2003 avser hela gemenskapen,
sdsom denna var sammansatt vid den tidpunkten, samt Norge, Polen och Schweiz.
Eftersom denna tabell innehaller allménna uppgifter om férséljningsvolymerna i de
ovannimnda linderna utan atskillnad mellan de nationella marknaderna, kan den
inte beaktas vid bedéomningen av om varumirket uppnatt sérskiljningsférmaga till
foljd av anvéndning.

Forstainstansritten konstaterar att sokanden vid verklagandendmnden hivdade att
de registreringar som gjorts i medlemsstaterna av den form som utgér det s6kta
varumérket, hade gjorts utan att sékanden visat att sirskiljningsféorméga uppnatts
efter anvindning och att detta utvisade att kénnetecknet hade inneboende
sdrskiljningsforméaga. Héray foljer att 6verklagandendmnden inte kunde beakta
dessa registreringar vid tillimpningen av artikel 7.3 i férordning nr 40/94.
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Forstainstansrétten erinrar om att de artiklar som publicerats i fransk press och det
utdrag ur boken Le Design, som publicerats pa det franska forlaget SCALA, vari BIC
cigarettindare anges vara ett design- eller modeforemal, endast avser den franska
allminhetens uppfattning av BIC cigarettindaren och att de dérfor inte kan utgéra
stod for att den form som utgor det sokta varumirket uppnatt sirskiljningsformaga
genom anvéindning i en visentlig del av gemenskapen.

Det reklammaterial sokanden ingett gor det inte mojligt att fastsla nagot konkret
betriffande de omstindigheter som angetts ovan i punkt 64. Detta material kan inte
heller utgéra bevisning for att varumirket anvints i den form som sokts registrerad,
eftersom avbildningen av den sckta formen &tf6ljs av en orddel och en figurativ del
pd samtliga ingivna bilder. Hirav foljer att detta reklammaterial inte kan utgora
bevisning for att allménheten uppfattar det sokta varumirket i sig, i sin osmyckade
utformning och oberoende av logotypen BIC som en uppgift om det kommersiella
ursprunget f6r de berérda varorna (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovan
i punkt 61 nimnda malet Formen pa en o¢lflaska, punkt 51).

Forstainstansritten erinrar, betréffande de utlitanden fran aterforsiljare som
sokanden lagt fram vid forhandlingen, om att det f6r att bedéma bevisvérdet hos
en handling dr nodvindigt att i forsta hand kontrollera sannolikheten och
sanningshalten i de uppgifter handlingen innehaller. Hérvid skall bland annat
beaktas vilket ursprung handlingen har, omstindigheterna d& den uppréttades, vem
den riktas till och att utréna om den med hénsyn till innehallet forefaller férnuftig
och trovirdig (forstainstansrittens dom av den 7 juni 2005 i mal T-303/03, Lidl
Stiftung mot harmoniseringsbyran — REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917,
punkt 42).

I forevarande mal konstaterar forstainstansritten att vissa utlitanden hérror fran
sddana aterforsiljare som BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd och
BIC Violex SA, som enligt s6kandens arsrapport av &r 2002 dr filialer till sékanden, i
vilka denne innehar en andel om minst 99 procent (utom BIC Violex, i vilket
sokanden innehar 50,5 procent och BIC Ballograf AB, i vilket sokanden innehar 16
procent). Sokanden har for 6vrigt inte bestritt detta konstaterande under férhand-
lingen. Forstainstansrétten erinrar om att dessa utlatanden dérfér inte ensamma kan
utgora tillricklig bevisning for att det sdkta varumirket uppnatt sérskiljnings-
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formaga genom anvéndning, eftersom det finns ett starkt samband mellan s6kanden
och dennes filialer. Utldtandena utgér dérfor endast indicier som maste stodjas av
annan bevisning. Forstainstansritten anmérker for det andra att samtliga utlatanden,
dven de som gjorts av andra aterforsiljare én de filialer och foretag i vilka s6kanden
dger andelar, forefaller ha dikterats av sokanden, eftersom samtliga har identiskt
innehall. Samtliga utldtanden tycks vara firdigskrivna texter som Gversatts ordagrant
till flera sprak. De har ibland helt enkelt fotokopierats med tomma utrymmen som
dterforsdljarna dérefter fyllt i. Forstainstansritten konstaterar for det tredje att
utlitandena i Svrigt saknar uppgifter om foérsdljningsvolymen inom det berérda
territoriet och att de endast innehdller berdmmande uttalanden betréiffande
storleken pd uppgiftslimnarens forsiljning av de ifrdgavarande cigarettindarna.

Forstainstansritten anger vidare att de ovannimnda utldtandena pé sin hojd styrker
att de ifragavarande varorna salufors i de lander ddr aterforséljarna finns och att de
dérfor endast utvisar den geografiska utbredningen av saluféringen av de varor som
omfattas av det sokta varumirket, vilket endast dr en av de omstindigheter som kan
beaktas vid bedémningen av om det s6kta varumirket, som endast utgors av formen
pé en cigarettindare, uppnatt sirskiljningsférmaga till f6ljd av dess anvindning.

Med beaktande av vad ovan anforts skall konstateras att de utldtanden fran
dterforsiljare som sokanden ingett har otillréckligt bevisvérde.

Forstainstansritten erinrar slutligen, med avseende pa de tvd marknadsundersok-
ningar som sokanden genomforde efter det att varuméarkesansokan hade getts in,
men under det administrativa forfarandet, ndmligen i juli och november 2002, om
att bevisning for att ett varumirke anvénts som tillkommit efter dagen for
varumirkesansokan, enligt domstolens rittspraxis endast kan beaktas om den gor
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det mojligt att dra slutsatser om anvindningen av varumirket, sisom detta sdg ut
den dagen (se, for ett motsvarande synsitt, domstolens beslut av den 27 januari 2004
i mal C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31, och av den
5 oktober 2004 i mél C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-
8993, punkt 41).

I forevarande fall finner forstainstansritten att de ifrdgavarande marknadsundersok-
ningarna inte gor det mojligt att fastsla att omséttningskretsen, pa grundval av den
form som utgér varumirket, kunde ange att varan hirrérde fran foretaget BIC och
inte frdn ett annat foretag.

Forstainstansritten konstaterar betriffande den marknadsundersékning som
genomfordes i november 2002 bland rokare i Frankrike, [talien, Irland, Grekland,
Sverige och Portugal att intervjupersonerna visades en teckning eller ett foto av
endast BIC cigarettindare, utan orddelar eller figurativa bestandsdelar och att dessa
tillfragades vilket varumérke de frémst associerade med bilden av cigarettindaren.
Det kan dérfor inte anses att en visentlig del av de franska, italienska, irlindska,
grekiska, svenska och portugisiska konsumenterna kunde ange att varan hirrérde
fran foretaget BIC och inte fran ett annat foretag. Det hade forhallit sig annorlunda
om olika former av cigarettindare hade visats under marknadsundersékningen i
stillet for den enda som utgor det sokta varumérket. Den andel hade kunnat beaktas
som dd spontant utan péverkan tillskrev foretaget BIC bilden av den ifrdgavarande
formen.

Forstainstansritten anger vidare att dé intervjupersonerna inte kunde besvara frégan
visades de en forteckning 6ver ordmérken (BIC, CLIPPER, TOKAI, CRICKET, med
flera) och de uppmanades att vilja ett svar.

Det dr visserligen riktigt att foretaget BIC, sdsom sokanden har hévdat, gav upphov
till att marknaden for engéngscigarettindare tillkom &r 1973 och att foretaget &r
"ledande pd marknaden for cigarettindare”. Det vore dirfor logiskt och forutsdgbart

II - 5986



87

88

89

90

BIC MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN AV EN CIGARETTANDARE MED STIFT)

om det forsta varumérke som intervjupersonerna kom att tinka pa var varumérket
BIC, oberoende av i vilken form detta visades. Detta géller s& mycket mer som den
stillda fragan innehéll en férteckning 6ver ordmérken som kunde associeras till den
visade formen. Forstainstansritten anméirker hédrvid att sokanden sjilv vid
forhandlingen har medgett att svaret kan ha paverkats i det sistndimnda fallet.

Samma 6verviganden kan goras med avseende pad den marknadsundersékning som
genomfdrdes i Spanien i juli 2002, &ven denna bland rékande konsumenter. Vid
denna undersékning visades intervjupersonerna en bild av formen pé cigarettinda-
ren MiniBIC J5, som endast dr en forminskad version av den form som utgér det
sokta varumirket, samtidigt med en forteckning over olika ordmérken (BIC,
CLIPPER, BRIO och TOKAI), i syfte att ta reda pd vilket varumirke dessa
associerade med den visade bilden. Det kan dérfor inte anses att en visentlig del av
de spanska konsumenterna kunde ange att varan hirrérde fran foretaget BIC och
kunde sérskilja denna vara fran varor fran andra foretag.

Forstainstansritten konstaterar dessutom att den bild som visades for de spanska
rokare som tillfrigades under den ovanndmnda marknadsundersokningen visade
cigarettindaren rakt framifrin och inte i sned vinkel, varfor intervjupersonerna inte
kunde kénna igen behéllarens ovala form som emellertid enligt sokanden dr en av de
tre karakteristiska egenskaper som sirskiljer BIC cigarettindare frdn andra
cigarettindare pa marknaden.

Av vad ovan anforts framgér att overklagandendmnden med fog fann att sékanden
inte visat att det i férevarande mal sokta varumarket uppnétt sarskiljningsforméaga
pé grund av dess anvindning i en visentlig del av gemenskapen.

Talan kan dérfor inte heller bifallas pd den andra grunden och skall sdledes ogillas.
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DOM AV DEN 15.12.2005 — MAL T-262/04

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta 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.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Jaeger Azizi Cremona

Avkunnad vid offentligt sammantrédde i Luxemburg den 15 december 2005.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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