FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 23 november 2004 "

I mal T-360/03,

Frischpack GmbH & Co. KG, Mailling bei Schénau (Tyskland), foretritt av
advokaten P. Bornemann,

sokande,

mot

Byréan f6r harmonisering inom den inre marknaden (varamirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyréan), foretridd av U. Pfleghar och G. Schneider, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrain den 8 september 2003
(drende R 236/2003-2) om registrering av ett tredimensionellt varumérke (ask for
ost),

* Riittegdngssprik: tyska,
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden P. Lindh samt domarna R. Garcia-Valdecasas och
D. Svéby,
justitiesekreterare: byradirektdren I. Natsinas,

med beaktande av den ansbkan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 30 oktober 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
21 januari 2004,

efter forhandlingen den 8 juli 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 26 mars 2002 ansokte sokanden hos Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) om
registrering av ett gemenskapsvarumérke med stéd av radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess @ndrade lydelse.
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FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

Det varumérke som registreringsanstkan avsdg 4r det nedan atergivna tredimensio-
nella varumérket:

Det stkta varumérket beskrevs pa féljande sitt av sdkanden:

"Det varumirke som registreringsansékan avser &r den tredimensionella formen pa
en forpackning for livsmedel i skivor, sirskilt den pa en ask for skivad ost.

tergivningarna av varumdrket dr fotografier tagna ur olika vinklar: snett uppifran,
nerifrén och frdn sidan. Kinnetecknande fér forpackningen #r formen av ett
fartygsskrov med plan botten, fram- och bakstycken som gar snett uppat fran
sidorna av nimnda botten samt trapetsoidformade sidstycken, Detta skrov #r
forslutet upptill och bestar av genomskinlig plast. Sidpartierna #r rifflade eller
vagiga. Réfflorna, det vill siga topparna och dalarna i vigmonstret, stricker sig
uppifrdn och ner. Sidstyckena, som bildar vinkel mot den lodrita linje som gér
nerifrén och upp, har ocksé en sluttande utformning,”
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Den vara som ansbkan om varumirkesregistrering avsdg ingdr i klas. 29 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och
motsvarar foljande beskrivning: "Livsmedel i skivor, sérskilt skivad ost.”

Genom beslut av den 11 februari 2003 avslog granskaren ansokan pa den grunden
att det foreldg ett absolut registreringshinder for det sokta varumirket enligt
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Den 21 mars 2003 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmonisering-
sbyran med stéd av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 8 september 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslog
dverklagandenimnden overklagandet pa den grunden att det sdkta varumdrket
saknade sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94.

Overklagandendmnden fann i sak att genomsnittskonsumenten endast skulle se den
sokta formen for de i ansdkan omnidmnda varorna som en vanlig flat férpackning.
Den ask som registreringsansokan avsag ansags inte ha nagon bestdndsdel som var
"sirskilt speciell, egenartad eller ovanlig pa livsmedelsmarknaden” och tydligt skilde
den fran andra former pa nimnda marknad. Det var endast friga om en "forsumbar
och icke idgonenfallande variation pé den typiska formen”. Overklagandenimnden
tillade att dven om det sokta varumirket var féremaél for en komplex beskrivning,
kréivdes en betydande analys for att urskilja samtliga de séirdrag som namndes dari.
Genomsnittskonsumenten gor ingen sadan komplex och ingdende undersdkning av
foremalet.
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FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

Parternas yrkanden

Soékanden har yrkat att forstainstansritten skall

— dndra det omtvistade beslutet och ogiltigforklara det till den del det avser
produkten "skivad ost forpackad for grossistférsiljning, ¢j avsedd for slutkon-
sument”, samt

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— avvisa talan, eller

— i andra hand, ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rdttegingskostnaderna.

Under férhandlingen infér forstainstansriitten gavs sokanden tillfille att forklara
inneborden av sitt yrkande om delvis ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet.
Sokanden uppgav dirvid att dess yrkande maéste forstds som i forsta hand ett
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yrkande om #ndring av' det omtvistade beslutet och i andra hand ett yrkande om
ogiltigforklaring av detta i sin helhet. Harmoniseringsbyrén hévdade att vad som
enligt dess uppfattning var en #ndring av sokandens yrkanden inte kunde prévas.
Férstainstansritten noterade detta i forhandlingsprotokollet.

Rittslig bedomning

Parternas argument

Upptagande till sakprévning

Harmoniseringsbyrén anser att sokandens yrkande om ogiltigforklaring av det
omtvistade beslutet savitt avser “skivad ost forpackad for grossistforsiljning, ej
avsedd for slutkonsument” inte kan provas. Aven om forstainstansritten enligt
artikel 63.3 i forordning nr 40/94 ir behorig bade att ogiltigforklara och att &ndra det
omtvistade beslutet, bestims foremalet for tvisten genom nimnda beslut och genom
registreringsansokan. Registreringsansokan avsdg dock “livsmedel i skivor, sirskilt
skivad ost”.

Denna begrinsning av de varuslag som registreringsansokan avser utgér en éndring
av foremalet for tvisten. Harmoniseringsbyrdn har i detta avseende hanvisat till
forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mél T-194/01, Unilever mot
harmoniseringsbyran (dggformad tablett) (REG 2003, s. II-383, punkt 16), varav
enligt harmoniseringsbyrdn framgar att forstainstansritten provar lagenligheten av
overklagandenamndens beslut mot bakgrund av tvistens faktiska och réttsliga
bakgrund sisom denna framstillts infér dverklagandenémnden, och att sdkanden
inte med giltig verkan kan é&ndra ramen for processen genom att dndra sina
yrkanden.
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FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

Hade stkanden velat f3 till stdnd ett beslut rérande de begirda varorna, borde
foretaget uttryckligen ha forklarat infér harmoniseringsbyran att det begrinsade sin
forteckning till nimnda varor, och detta senast under forfarandet infor éver-
klagandenéimnden och med tillimpning av artikel 44.1 i forordning nr 40/94.

Provning i sak

Sékanden har en enda grund for sin talan, nimligen att éverklagandenimnden har
&sidosatt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 genom att inte erkéinna det sékta
varumérkets sarskiljningsférméga.

Forpackningen i friga har sirskiljningsformaga genom sin form och genom att
ostskivorna som den innehaller ar lagda som en solfjider, vilket inte &r brukligt och
skiljer sig klart frin andra grossistférpackningar for skivad ost. Sékanden har hirvid
angett att den omstindigheten att det v svirare att pavisa sirskiljningsforméagan hos
en forpackning &n hos ett ord- eller figurmirke inte skall vara till nackdel for
sbkanden, Det finns inga skil att avsld en registreringsansokan vid tveksamhet
rorande en forpacknings sirskiljningsférmaga.

I detta fall & forpackningen i friga uteslutande #mnad for en specialiserad
mélgrupp, som &r van vid att forpackningar anger det kommersiella ursprunget for
de varor de innehaller. Denna forpackning &r inte som vilken annan férpackning
som helst och den &r inte sedvanlig, utan skiljer sig tydligt fran utbudet av
grossistférpackningar #mnade for specialiserade foretag,
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Forpackningen i friga utmirker sig for det forsta genom sin form, som hos
malgruppen vicker associationer till ett fartygsskrov, vars typiska struktur den
uppvisar (plan botten, slit oversida, tvd sidpartier). Detta intryck forstérks av
sidpartiernas rifflade eller vagiga struktur, som paminner om en bats stomme. Det
sammantagna intrycket av forpackningens form ér jamforbart med formen pa ett
fartygsskrov.

Det dr inte den detaljerade beskrivningen av formen i friga som ger den dess
sarskilda karaktdr, dédr formen enligt 6verklagandendmnden endast visar sig for “en
betraktare som élskar detaljer och ar begavad med en livlig fantasi”. En detaljerad
analys av formen i friga ar foljaktligen inte nddvindig for att ligga mirke till dess
sdrskiljningsformaga.

Sokanden har erinrat om att ett varumirkes sirskiljningsférmaga beror pd vilka
varor som registreringen avser och foljaktligen pa den avsedda mélgruppen.
Overklagandeniamnden har dock felaktigt ansett att forpackningen i friga riktar sig
direkt till den breda massan av konsumenter. Skandebolaget har uppgett att det
driver ett foretag for forpackning av ostprodukter och att det, nér det handlar om
forpackningar som siljs till slutkonsument, anvinder gingse forpackningar sasom
sadana som normalt innehdller charkprodukter eller skivad ost. Férpackningen i
fraga rymmer dock minst. 500 gram av varan och &r endast dmnad for néringsidkare
och inte slutkonsumenter. Den siljs saledes inte i detaljhandeln utan distribueras till
niringsidkare, antingen direkt av tillverkaren eller grossisten eller via butiker som ér
forbehallna dessa néringsidkare.

Det ir saledes inte genomsnittskonsumenten som ér den relevanta malgruppen. Det
4r specialister inom matlagning, som genom sitt yrkeskunnande &r bittre
informerade, mer uppmérksamma och mer upplysta, som utgoér malgruppen. Dessa
personer r vana att uppticka de sma skillnader som skiljer en forpackning frén en
annan. Forekomsten av endast en svag sirskiljningsformaga bor dérfor ricka for att
det sokta varumirket skall registreras.
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FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

Férpackningen i friga anvinds uteslutande for skivad ost i grossistforpackning som
inte &r dmnad f6r och inte siljs till slutkonsumenten. Den varusektor som skyddet
s6ks for har siledes preciserats. S6kanden har i detta avseende hivdat att det inte
hade varit méjligt for denne att géra denna begrinsning av den berérda varusektorn
tidigare, d& relevansen av den saken stod klar forst vid ldsningen av skiilen for
overklagandendmndens beslut.

Harmoniseringsbyran har i huvadsak svarat féljande. Aven om forstainstansriitten
finner att sbkanden inte dndrat foremalet fér tvisten genom att begriinsa den
berérda varusektorn till att avse grossistforsiljning, framgar nigon sadan begréins-
ning inte av den forteckning over varor som bilades registreringsansokan.
Overklagandenimnden har féljaktligen, helt riktigt, funnit det lampligt att beakta
den genomsnittlige slutkonsumenten vid bedémningen av om det sékta varumérket
hade sdrskiljningsformaga.

Den precisering av ber6rd varusektor som sékanden framfort dr i alla hindelser utan
betydelse f6r bedomningen av om det sokta varumirket har sirskiljningsformaga.
Sokanden har inte visat att niringsidkare skulle uppfatta det nimnda varumirkets
sirskiljningsformaga annorlunda #n slutkonsumenter.

Forstainstansréttens bedomning

Upptagande till sakprévning

Férstainstansrétten erinrar inledningsvis om att savil ogiltigforklaring som andring
av ett beslut fattat av 6verklagandenimnden enligt artikel 63.2 och 63.3 i forordning
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nr 40/94 forutsitter att detta dr rittsstridigt i formellt eller materiellt hinseende
(forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mdl T-247/01, eCopy mot
harmoniseringsbyran (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46). ’

Enligt artikel 135.4 i forstainstansrittens rattegéngsregler kan for ovrigt inte
parternas inlagor andra foremalet for tvisten i 6verklagandenimnden.

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 far ”"[vlarumirken som saknar
sdrskiljningsforméga” inte registreras.

Sasom framgar av rittspraxis skall ett varumirkes sarskiljningsformaga beddmas
dels i forhallande till de varor och tjanster som ansdkan om varumirkesregistrering
avser, dels i forhallande till hur varumirket uppfattas av malgruppen, vilken bestir
av konsumenterna av dessa varor eller tjinster (se, vad giller tolkningen av
artikel 3.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omride 13, volym 17, 5. 178, domstolens dom av den 8 april 2003 i de
forenade malen C-53/01—-C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. [-3161, punkt 41, och,
vad gller tillimpningen av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, forstainstansréttens
dom av den 7 februari 2002 i mal T-88/00, Mag Instrument mot harmonisering-
sbyran (ficklampors form), REG 2002, s. II-467, punkt 30).

Genom artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 4liggs granskaren, och i forekommande
fall éverklagandenimnden, att — inom ramen for en bedémning a priori och utan
hénsyn till kinnetecknets faktiska anvdndning i den mening som avses i artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 — underséka om det ér uteslutet att kinnetecknet i friga skulle
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FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

kunna medféra att mélgruppen kan sirskilja dessa varor och tjinster fran nigon
annans ndr mélgruppen gor sitt val i handeln (férstainstansrittens dom av
den 5 april 2001 i mal T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniser-
ingsbyrdn (EASYBANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 40).

I detta fall motsitter sig sékanden harmoniseringsbyrans definition av malgruppen.
Granskaren vid harmoniseringsbyrén liksom direfter 6verklagandendmnden har vid
beddmningen av varumirkets sirskiljningsforméaga funnit att den aktuella
mélgruppen var genomsnittskonsumenten, med tanke pi att ost dr en produkt
som konsumeras i betydande omfattning. Sokanden har tvirtom hivdat att
mélgruppen i det aktuella malet &r en specialiserad kundkrets, eftersom produkten
i fraga uteslutande siljs i grossistpartier till néringsidkare inom livsmedelsbranschen,

Harmoniseringsbyran anser i detta sammanhang att sékanden #ndrar foremalet for
tvisten, varfér sékandens yrkande om #&ndring av det omtvistade beslutet med
hénsyn till artikel 135.4 i rittegangsreglerna inte kan provas.

Forstainstansrétten konstaterar att foremalet for tvisten infor éverklagandendmnden
uppstod genom sokandens ansgkan om registrering som varumirke av sitt
kénnetecken for varor tillhérande klast. 29 i Nicedverenskommelsen.

Genom att infor forstainstansritten hivda att det sdkta varumérket har sarskilj-
ningsférméga for en specialiserad mélgrupp har sdkanden foljaktligen inte &ndrat
féremdlet for den tvist som uppstod vid harmoniseringsbyrén.
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Sasom har erinrats om i punkt 29 ovan skall harmoniseringsbyran, vid bedémningen
av om ett kinnetecken som begirs registrerat som varumérke har sirskiljnings-
formaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, faststilla vilken
malgruppen dr.

Genom att inviinda mot den definition av malgruppen som overklagandendmnden
gjort vid sin bedomning av det sokta varumirkets sirskiljningsforméga, begir
sokanden salunda inte att forstainstansritten skall avgdra nigra andra fragor d4n dem
som tagits upp infor éverklagandendgmnden. :

Denna invindning mot overklagandenimndens definition av mélgruppen ér inte
heller att betrakta som ett yrkande om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet,
som endast omfattar vissa av de varor som avses i ansokan om registrering av
forpackningen i fraga, i motsats till vad som var fallet i det ovannidmnda malet
"aggformad tablett” (punkterna 16 och 17).

Invéindningen kan inte heller betraktas som en begrinsning av forteckningen Gver de
varor som omfattas av den aktuella ansékan om gemenskapsvarumirke i den
mening som avses i artikel 44.1 i forordning nr 40/94. Sokandens anstkan avser
fortfarande registrering av varumdrket i friga for de varor som ingér i klast. 29 i
Nicebverenskommelsen, vilket sokanden for dvrigt bekréftat vid forhandlingen.

Hirav foljer att harmoniseringsbyrans invandning om rittegingshinder skall ogillas.

II - 4110



39

40

42

FRISCHPACK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN ASK FOR OST)

Prévning i sak

Vad giller frigan huruvida det finns fog for sékandens kritik mot dverklagande-
némndens definition av mélgruppen vid bedémningen av sirskiljningsforméagan hos
det kiénnetecken som registreringsansdkan avser, skall det bedémas huruvida
ndmnden i friga gjorde sig skyldig till felaktig rittstillimpning di den fann att
genomsnittskonsumenten utgjorde den relevanta méilgruppen.

Det skall déirvid ségas att den vara som inryms i den férpackning som ansékan om
varumirkesregistrering avser, det vill séiga skivad ost, #r en vara som konsumeras
allmént. De avsedda brukarna av denna vara, liksom av andra varor som ingér i
klas. 29 i Nicetverenskommelsen, ér saledes a priori samtliga konsumenter.

I detta sammanhang skall konstateras att sbkanden inte vid nagot tillfille under det
administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran aberopade att den skivade osten
i de forpackningar som registreringsansokan avsig uteslutande var avsedd for
grossistforsiljning till néringsidkare inom livsmedelsbranschen. Granskaren vid
harmoniseringsbyran hade for évrigt redan, i sitt beslut av den 11 februari 2003,
bedémt sdrskiljningsférmagan hos den aktuella férpackningen utifrén de forvint-
ningar som en genomsnittskonsument kunde téinkas ha, utan att sékanden hade
invint mot detta inom ramen for sitt éverklagande infr 6verklagandenimnden.

Enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94 behdver harmoniseringsbyran inte beakta
omsténdigheter eller bevis som en part inte &beropat eller ingivit i ritt tid, varfor
overklagandenémnden haft skl att, pd grundval av den information som framférts
av sbkanden, anse att det var genomsnittskonsumenten som var malgruppen.
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Overklagandenimnden kunde siledes pa goda grunder beddma - sirskiljnings-
formagan hos forpackningen i friga utifran de forvéntningar som en normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan
tankas ha. Sokanden har emellertid inte pastitt att det varumérke som registre-
ringsansokan avser har sirskiljningsformaga med hénsyn till vad en genomsnitts-
konsument kan foérvinta sig,

Hérav foljer att det omtvistade beslutet inte &r réttsstridigt och att det inte kan
ogiltigforklaras eller andras med stéd av artikel 63.2 och 63.3 i férordning nr 40/94.
Det saknas hirvid anledning att uttala sig om huruvida de forklaringar som
s6kanden limnat till sina yrkanden (se punkt 11 ovan) kan beaktas.

Riittegangskostnader

N

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersétta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att sékanden skall forpliktas att erséitta rittegangs-
kostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyréns
yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersiitta riittegangskostnaderna.

Lindh Garcia-Valdecasas Svaby

Avkunnad vid offentligt ssmmantréide i Luxemburg den 23 november 2004.

H. Jung P. Lindh

Justitiesekreterare Ordférande
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