DOM AV DEN 10.11.2004 — MAL T-396/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjdrde avdelningen)
den 10 november 2004

I mal T-396/02,

August Storck KG, Berlin (Tyskland), foretritt av advokaterna H. Wrage-
Molkenthin, T. Reher, A. Heise och L. Rohr, med delgivningsadress i Luxemburg,

sékande,

mot

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

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av fjirde
overklagandenamnden vid harmoniseringsbyrin den 14 oktober 2002 (drende R
187/2001-4) om avslag pa ansokan om registrering av ett tredimensionellt
varumirke som utgdrs av formen pa en karamell i [jusbrun firg,

* Rattegangssprik: tyska.
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Meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor

med beaktande av ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den
27 december 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till férstainstansriittens kansli den
14 april 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens kansli den
14 april 2003,

efter forhandlingen den 16 juni 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 30 mars 1998 en ansékan om registrering av ett
gemenskapsvarumérke till Byrén for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrén) med stéd
av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i
dndrad lydelse.
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Det varumérke som avsags i ansokan utgjordes av en tredimensionell form som
forestiller en karamell i ljusbrun firg och som aterges nedan:

De varor som ansdkan om varumirkesregistrering avser omfattas av klass. 30 i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor
och tjinster for varumérkesregistrering, med &ndringar och tillagg, och motsvarar
foljande beskrivning: "konfektyr”.

Genom beslut av den 25 januari 2001 avslog granskaren ansokningen med
motiveringen att det ifrigavarande varumirket saknade sdrskiljningsférmaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Granskaren anség vidare att
varumirket inte uppnatt sirskiljningsférméga till f6ljd av anvéndning.

Den 14 februari 2001 éverklagade sdkanden granskarens beslut till harmonisering-
sbyran, i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94. I 6verklagandet begirde
sokanden att granskarens beslut delvis skulle &ndras och att varumérket skulle
offentliggéras med avseende pi “konfektyr, némligen kola”. I sin inlaga av den
14 maj 2001, dir sokanden redogjorde for skilen till 6verklagandet, begdrde denne
didremot att granskarens beslut skulle ogiltigforklaras i sin helhet och angav i andra
hand att “forteckningen 6ver de varor som varumirket sokltes] registrerat for
[borde] begrinsas till ’kola’ om registreringen vigrats p& grund av att [varumérket]
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inte hade tillricklig sérskiljningsforméga ... med avseende pa konfektyr, vare sig i sig
eller till f6ljd av anvindning”.

Genom beslut av den 14 oktober 2002 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet), vilket
delgavs s6kanden genom telefaxmeddelande av den 18 oktober 2002 och genom
rekommenderat brev av den 31 oktober 2002, avslog fjirde 6verklagandenimnden
hos harmoniseringsbyrdn éverklagandet med motiveringen att varumirket saknade
sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och
att det inte heller kunde registreras i enlighet med artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Overklagandenidmnden fann i sak att det skta varumérkets kombination av farg och
form inte i sig kunde géra det mojligt att limna upplysningar om ursprunget fér den
ifrdgavarande varan, nimligen konfektyr. Overklagandenimnden fann vidare att de
omstdndigheter som sdkanden anfort inte styrkte att det sokta varumirket till £5ljd
av anvéndning uppndtt sérskiljningsférmaga med avseende pa bland annat kola,

Forfarandet och parternas yrkanden

Genom skrivelse som inkom till férstainstansrittens kansli den 21 maj 2003 har
s6kanden beganrt tillstind att fd inkomma med en replik med stéd av artikel 135.2 i
forstainstansrittens rittegangsregler. Ordforanden pa forstainstansrittens fjarde
avdelning har inte beviljat detta.
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Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet,

—  fdrplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta svaranden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Foremalet for tvisten

Parternas argument

Sokanden har, utan att uttryckligen hinvisa till foremalet for forevarande talan,
anmirkt mot det ifrigasatta beslutet genom att anfora att till folid av den
begrinsning av den forteckning éver varor som omfattas av varumérkesansokan
som sokanden hivdar sig ha gjort, genom sitt tilliggsyrkande i inlagan av den
14 maj 2001, 4r den enda relevanta marknaden i forevarande fall marknaden for
"kola” och inte marknaden for "karameller i allmanhet”.
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Harmoniseringsbyrdn har hévdat att, med beaktande av foremalet for sékandens
ansdkan som avsag registrering av det ifrigavarande varumdrket fr "konfektyr” och
med beaktande av stkandens motstridiga yrkanden i éverklagandet till &ver-
klagandenimnden och i den inlaga dir sékanden redogjorde for skilen till
overklagandet, var det befogat av &verklagandenimnden att tolka de motstridiga
formuleringarna i sokandens yrkanden si att avsikten varit att ifrigasitta gransk-
arens beslut i sin helhet. Harmoniseringsbyran har vidare hivdat att, eftersom
granskaren avslog ansékan med avseende pa "konfektyr” i allminhet och inte med
avseende pa "konfektyr, ndmligen kola” eller "kola” kan sdkanden inte begrinsa sitt
overklagande till att omfatta endast det sistndmnda, eftersom granskarens beslut i
detta hiinseende dr odelbart.

Enligt harmoniseringsbyrin har den begrinsning av varuforteckningen som
sbkanden i andra hand féreslagit i inlagan av den 14 maj 2001 ingen inverkan pé
forfarandet. Sékanden kan némligen inte i andra hand géra en begriinsning av
varuférteckningen for det fall forstahandsyrkandena inte bifalles (forstainstansriit-
tens dom av den 27 februari 2002 i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrén
(ELLOS), REG 2002, s. II-753).

Harmoniseringsbyran har darfér gjort gillande att foremalet for tvisten vid
dverklagandendmnden utgjordes av beslutet att avsla sokandens varumirkesansékan
for konfektyr (klas. 30) och att foremalet for tvisten i forevarande forfarande utgors
av det ifrdgasatta beslutet, vilket fattats av 6verklagandenimnden som gjort en riktig
beddémning av beslutet att avsld ansékan om registrering av varumirket,

Forstainstansrittens bedomning

Det framgdr av bestimmelserna i artiklarna 57-61 i forordning nr 40/94 att
granskares beslut far overklagas till 6éverklagandenimnden och att en part far
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overklaga ett beslut som gatt honom emot. Ovriga parter i det tidigare forfarandet
skall vara parter i overklagandeforfarandet. Enligt lydelsen i regel 48.1 i
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skall ett meddelande om
overklagande innehalla ett visst antal uppgifter och bland annat "en uppgift som
identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den #ndring eller
annullering av beslutet som begirs”.

I férevarande mal &r det ostridigt att granskaren avslagit varumirkesansdkan med
avseende pa samtliga varor som avsags i denna, némligen “konfektyr” som omfattas
av klass. 30. Sokanden har begrinsat omfattningen av det o6verklagande till
overklagandenamnden som ingavs den 14 februari 2001 och har ifrdgasatt beslutet
att avsld varumirkesansdkan endast i den méan detta avsag “konfektyr, ndmligen
kola”. Sokanden har ddrmed begirt att granskarens beslut skall dndras delvis och att
tillstand till offentliggérande av varumsrket skulle ges med avseende pd "konfektyr,
nimligen kola”. I sin inlaga av den 14 maj 2001, dér sokanden redogjorde for skélen
till sverklagandet, begéirde denne déremot att granskarens beslut skulle ogiltigfor-
klaras i sin helhet och angav i andra hand att forteckningen Gver de varor som
varumérket avsig borde begrinsas till att endast omfatta "kola” om registreringen
végrats pa grund av att varumirket i sig saknade sirskiljningsférméaga for
"konfektyr” och inte heller forvérvat sadan till f6ljd av anvindning. Enligt sokanden
ir det helt enkelt omgjligt att forneka att formen pa det varumérke som sokts
registrerat, till foljd av anvéndning, har forvirvat tillrdcklig sdrskiljningsformaga
med avseende pa kola.

Overklagandenimnden fann i punkt 6 i det ifrigasatta beslutet att overklagandet, i
forsta hand, avsdg dndring av granskarens beslut och offentliggérande utan
inskrinkning av sokandens varumirkesansokan med avseende pa "konfektyr”,
med motiveringen att det sokta varumérket hade sérskiljningsforméaga i den mening
som avses i artikel 7.1 i forordning nr 40/94 och, i andra hand, avsag att varumérket
var sadant att det kunde registreras for bland annat "kola”, eftersom det hade
forvirvat sirskiljningsformaga genom anvéndning. Efter att ha bedomt grunderna
for overklagandet ogillade 6verklagandenimnden detta i sin helhet.
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Sokanden har i sina yrkanden och i vissa delar av sin ansékan till forstainstansritten
efterstrivat att det ifrigasatta beslutet ogiltigforklaras i sin helhet. I vissa andra delar
av ansdkan (se bland annat punkterna 20, 21 och 30) har sokanden angett att till
foljd av den begrénsning av varuférteckningen som sékanden asyftat i inlagan av den
14 maj 2001 &r kola den enda vara som numera avses i ansékan. Overklagande-
némnden har dérfor begatt ett fel genom att inte skilja marknaden fér kola frin
marknaden for karameller i allménhet vid bedémningen av huruvida varumdrket
hade sérskiljningsférmaga.

Forstainstansritten erinrar hédrvid om att sékanden i enlighet med artikel 44.1 i
f6rordning nr 40/94 ndr som helst kan aterkalla sin ansékan om gemenskapsvaru-
mirke eller begrinsa den déri ingdende forteckningen éver varor eller tjanster. Det
dr siledes endast den som ansoker om ett gemenskapsvarumirke som har
befogenhet att begrénsa forteckningen 6ver de varor eller tjinster som avses i
varumirkesansdkan och som nér som helst kan inlimna en sidan ansékan till
harmoniseringsbyrén. En fullstindig eller delvis aterkallelse av en ansékan om
gemenskapsvarumirke eller en begrénsning av forteckningen 6ver de varor eller
tjdnster som avses i denna skall i detta sammanhang goras uttryckligen och utan
villkor (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannimnda malet ELLOS,
punkterna 60 och 61),

I forevarande fall har sokanden endast i andra hand foreslagit att forteckningen dver
de varor som avses i varumérkesansokan skall begrinsas till "kola”, namligen endast
om overklagandenimnden avser att avsla ansékan med avseende pa samtliga varor
som avses i varumérkesansokan (det vill siiga "konfektyr”). S6kanden har saledes inte
begrinsat varuforteckningen uttryckligen och utan villkkor och den ifragavarande
begrinsningen kan dérfor inte beaktas (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det
ovannidmnda malet ELLOS, punkt 62).

En begriinsning av forteckningen 6ver de varor eller tjénster som anges i en anskan
om gemenskapsvarumérke skall enligt réttspraxis ske pa ett visst sitt, genom en
ansdkan om dndring av ansékan i enlighet med artikel 44 i forordning nr 40/94 och
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med regel 13 i forordning nr 2868/95 (forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i
mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrén (Aggformad tablett), REG 2003,
s. 11-383, punkt 13, och av den 25 november 2003 i mal T-286/02, Oriental Kitchen
mot harmoniseringsbyran — Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. I1I-4953,
punkt 30).

Sa har emellertid inte skett i forevarande fall, eftersom sékanden i sin inlaga av den
14 maj 2001 endast i andra hand avgivit en forklaring avseende en begrénsning av
varuférteckningen, men inte ingett ndgon ansékan om dndring av ansokan i enlighet
med ovannimnda bestammelser.

Under dessa forhillanden skall forevarande talan uppfattas som en talan om
ogiltigforklaring av det ifrigasatta beslutet pa grund av att artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 3sidosatts med avseende pa samtliga varor som avses med det sokta
varumirket (det vill siga konfektyr) och pd grund av att artikel 7.3 i denna
forordning &sidosatts med avseende pd de ovannidmnda varorna och i synnerhet
kola.

Huruvida bevisning kan tillitas som forebringats forst vid forstainstansritten

De handlingar som 6verklagandenimnden inte beddmt, nimligen resultaten av en
marknadsunderskning avseende formen pa en karamell "Werther’s Echte” som
utfordes pa grundval av intervjuer i Tyskland &r 1997, och som forebringats forst vid
forstainstansrétten, kan inte tas upp till beddmning med hénsyn till att talan vid
forstainstansritten avser huruvida éverklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn
fattat rittsenliga beslut i den mening som avses i artikel 63 i forordning nr 40/94.
Eftersom forstainstansritten under dessa forhallanden inte skall bedoma de faktiska
omstindigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar som forebringats forst vid
forstainstansritten, skall de ovannidmnda handlingarna inte godtas och det &r inte
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nédvindigt att bedéma deras bevisvirde (forstainstansrittens dom av den
18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrdn — Flabesa
(CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, och av den 29 april 2004 i
mal T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyran (Formen pa en &lflaska),
REG 2004, s. 11-1391, punkt 52 och dir anférd réttspraxis).

Prévning i sak

Till stdd for sin talan har sékanden aberopat tva grunder avseende asidosittande av
artiklarna 7.1 b respektive 7.3 i férordning nr 40/94.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 7.1 b i Sforordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har hévdat att det sokta varumdrket, i motsats till vad éverklagande-
némnden funnit, har minsta erforderliga sirskiljningsformaga i den mening som
avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Stkanden har hérvid forst och frimst hévdat att verklagandenimndens felaktiga
bedémning hérror frén en felaktig avgrinsning av den marknad som skall beaktas.
Eftersom s6kanden har haft for avsikt att begrinsa forteckningen éver de varor som
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avses i varumirkesansokan, utgors den enda relevanta marknaden i forevarande fall
av den sirskilda marknaden for "kola” och inte av marknaden for "karameller i
allménhet”. Marknadssegmentet for kola har ndmligen egenskaper som medfér att
det skiljer sig frin marknadssegmenten for 6vriga karameller. Valet av ett slags
karamell (till exempel gelékarameller, frultkarameller eller chokladkarmeller) eller
ett annat (till exempel karameller med "markerad” smak sasom karameller med hog
mentolhalt) bestims av konsumenternas behov och olika smak. Harav foljer att en
kola inte kan jimféras med en annan karamell vilken som helst. De olika egenskaper
som konsumenten beaktar nir han tréffar sitt val infor ett kop inverkar p& formen
hos olika karameller, vilket innebir att éverklagandendmnden och forstainstan-
sritten kan dra slutsatser med avseende pa huruvida det finns en gemensam form
for kola forst sedan de konsumenter som koper detta slags karameller skiljts ut.

Sokanden har vidare gjort gillande att det skta varumirket genom sin sirskilda och
unika kombination av firg och form gor det fullt mojligt att skilja sokandens
karameller fran andra tillverkares. Sékanden har hirvid hévdat att det ovannémnda
varumirket dr mer 4n en kombination av icke skyddsbara bestindsdelar. Det sokta
varumérkets grundform r nimligen inte en cirkel, utan en ellips med flat undersida,
rundade kanter och en yta som kénnetecknas av en rund férdjupning i mitten. Det
4r dirmed fraga om en form som #4r otypisk pd kolamarknaden och mycket
sofistikerad i jamférelse med andra karamellformer (runda, rektanguléra, kvadra-
tiska, blockformade karameller och karameller utan nagon sérskild form). Den
ifrygavarande formen #r dessutom inte funktionell och formgivningen har inte
dikterats av tvingande tekniska hinsyn och dr inte vanligt forekommande.

Harmoniseringsbyrén har bestritt sokandens argumentation och har gjort gillande
att det sokta varumirket saknar sirskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och att det saknar sirskiljningsforméaga ven for
det fall det vore mojligt att begrinsa féremalet for tvisten till kola.

II - 3834



30

31

32

STORCK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN PA EN KARAMELL)

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 4 i forordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumirke utgéras av
formen pa en vara eller dess utstyrsel, férutsatt att kéinnetecknet i friga kan sirskilja
ett foretags varor eller tjinster fran andra foretags. Enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 far "varumirken som saknar sdrskiljningsférmaga” inte registreras. I
artikel 7.2 i samma forordning anges att ”[plunkt 1 skall tillimpas dven om
registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.

Forstainstansritten erinrar forst och frimst om att enligt rittspraxis avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 bland annat varumérken som ur den relevanta
mélgruppens perspektiv dr allmint férekommande i handeln som ett sitt att
presentera de aktuella varorna eller tjinsterna, eller i forhéllande till vilka det
dtminstone finns konkreta indikationer pa att de kan anvindas pa ett sidant sétt. De
kinnetecken som avses i denna bestdmmelse kan for évrigt inte fylla varumérkets
huvudsakliga syfte, nimligen att identifiera varans eller tjinstens ursprung, for att
ddrigenom m&jliggdra for de konsumenter som képer den vara eller den tjinst som
varumérket avser att tréffa samma val vid ett senare kdp, om erfarenheten varit god,
eller att gora ett annat val, om den varit dilig (forstainstansrittens dom i det
ovannimnda mélet Aggformad tablett, punkt 39, av den 20 april 2003 i de forenade
mélen 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. 11-1897, punkt 29, och av
den 3 december 2003 i mal T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniserings-
byrdn (En flaskas form), REG 2003, s. 1I-5207, punkt 28, och domen i det
ovannémnda malet Formen pé en 6lflaska, punkt 18).

Hérav foljer att ett varumirkes sérskiljningsformaga endast kan bedémas dels i
férhéllande till de varor och tjénster for vilka registrering soks, dels i forhallande till
den uppfattning som den relevanta malgruppen har (se, analogt, domstolens dom av
den 8 april 2003 i de férenade malen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl, REG 2003, s. I-
3161, punkt 41, av den 12 februari 2004 i mal C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-
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1725, punkt 50, och i mal C-363/99, Koninklike KPN Nederland, REG 2004,
s. 1-1619, punkt 34, av den 29 april 2004 i de forenade mélen C-456/01 P och
C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-5089, s. 35, i de
forenade malen C-468/01 P—C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmonisering-
sbyran, REG 2004, s. I-5141, punkt 33, samt i de férenade mdlen C-473/01 P och
C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. I-5173,
punkt 33, domen i det ovannémnda mélet Aggformad tablett, punkt 40, domen i det
ovannimnda malet Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 30, och

- domen i det ovannimnda malet En flaskas form, punkt 29).

Med avseende pa den forsta ovan angivna bedémningen erinrar forstainstansrétten
om att det sékta varumirket utgors av varans utseende i sig, ndmligen avbildningen
av en oval, ljusbrun karamell som karakteriseras av rundade kanter, en cirkelrund
fordjupning och en flat undersida.

Med avseende pa den relevanta malgruppen har éverklagandendmnden med fog
angett att de varor for vilka varumdrket sokts registrerat i forevarande fall, nimligen
konfektyr, “riktar sig till en potentiell obegrénsad kundkrets som omfattar alla
aldersgrupper” och att eftersom de &r “masslivsmedel utgérs den relevanta
mélgruppen av samtliga konsumenter” (punkt 11 i det ifrigasatta beslutet). Det
sokta varumirkets sirskiljningsformaga skall dérfor bedomas med beaktande av de
fsrmodade forvintningarna hos en normalt informerad samt skiligen uppmérksam
och upplyst genomsnittskonsument (se, analogt, domstolens dom i de ovannéimnda
forenade malen Linde m.fl, punkt 41, domen i det ovanndmnda mélet Koninklijke
KPN Nederland, punkt 34, domen i de ovannimnda férenade mélen Henkel mot
harmoniseringsbyran, punkt 35, domen i de ovannimnda férenade mélen C-468/01
P—C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 33, domen i de
ovannimnda forenade mélen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran, punkt 33, domen i det ovann@mnda malet Aggformad tablett,
punkt 42, domen i de ovannimnda forenade malen Form av en brun cigarr och form
av en guldtacka, punkt 31, och domen i det ovannimnda mélet En flaskas form,
punkt 33).

Férstainstansritten anger for det andra att kriterierna for bedémningen av
sirskiljningsformagan hos tredimensionella varumérken som bestir av varans
utseende i sig, enligt rattspraxis inte skiljer sig fran de kriterier som skall tillimpas
pa andra kategorier av varumérken (se analogt domstolens dom av den 18 juni 2002
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i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 48, och domen i de ovannimnda
forenade malen Linde m.fl, punkterna 42 och 46, domen i det ovannimnda
malet Aggformad tablett, punkt 44, domen i de ovannimnda forenade malen Form
av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 32, domen i det ovannimnda
mélet En flaskas form, punkt 35, och domen i det ovannimnda malet Formen pa en
olflaska, punkt 22).

Vid tillimpningen av dessa kriterier méste hénsyn emellertid tas till den
omstéindigheten att den relevanta malgruppen inte nodvindigtvis uppfattar ett
tredimensionellt varumirke som utgérs av varans utseende i sig pa samma sitt som
ett ordmirke, ett figurmirke eller ett tredimensionellt varumérke som inte utgdrs av
varans utseende. Allménheten &r nimligen van vid att omedelbart uppfatta de
sistnimnda varumérkena som utmirkande kinnetecken for en vara, vilket inte
nddvindigtvis &r fallet med avseende pd kinnetecken som sammanfaller med sjilva
varans utseende (se analogt domen i de ovannimnda férenade malen Linde m.fl,
punkt 48, domen av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793,
punkt 65, domen i det ovannimnda malet Henkel, punkt 52, domen i de
ovanndmnda férenade mélen Henkel mot harmoniseringsbyrén, punkt 38, domen i
de ovannimnda férenade malen C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran, punkt 36, domen i de ovannimnda férenade malen C-473/01
P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 36, domen i
det ovanndmnda malet Aggformad tablett, punkt 45, och domen i det ovannimnda
malet Formen pd en &lflaska, punkt 23).

Av fast réttspraxis framgdr dven att hur mélgruppen, i forevarande fall genom-
snittskonsumenten, uppfattar varumérket paverkas av dennes uppmirksamhet, som
kan variera beroende pa vilket slags varor eller tjéinster det ér fraga om (domen i det
ovanndmnda malet Aggformad tablett, punkt 42, och domen i det ovannimnda
mélet Formen pa en 6lflaska, punkt 34).

For att bedéma om allménheten kan uppfatta den ifrigavarande varans form- och
firgsammansittning som en uppgift om ursprunget, skall forstainstansritten
beddma vilket helhetsintryck den ifrigavarande sammansittningen ger, ndgot som
inte &r oforenligt med en successiv genomging av de olika bestandsdelarna i
utférandet (forstainstansrittens dom av den 19 september 2001 i mal T-337/99,
Henkel mot harmoniseringsbyrdn (Rund rédvit tablett), REG 2001, s. I1-2597,
punkt 49, och domen i det ovannimnda malet Aggformad tablett, punkt 54)
néimligen den form och firg som avses i varumirkesansékan.

II - 3837



39

40

41

42

DOM AV DEN 10.11,200¢ — MAL T-396/02

I forevarande fall har éverklagandenimnden med fog funnit att nér det, i likhet med
de varor som #r aktuella i forevarande mal, &r fraga om mycket vanligt
forekommande konsumtionsvaror "fister konsumenten inte stor uppmirksamhet
vid konfektyrernas firg och form” och att det dérfor "4r osannolikt att genom-
snittskonsumenten triffar sitt val med ledning av karamellens form” (punkt 12 i det
ifrigasatta beslutet).

Overklagandenimnden har dérutdver styrkt att ingen av varumdrkets form-
karakteristika har sdrskiljningsformaga, vare sig for sig eller sammansatta med
varandra. Hirvid fann éverklagandendmnden forst och framst att ”[e]ftersom den
ifrigavarande formen, som &r ndstan rund, pdminner om en cirkel ... dr den en
geometrisk grundform” och att genomsnittskonsumenten “r van vid att finna
konfektyr, inklusive karameller, med rund form (cirkelrund, oval, elliptisk och
cylindrisk)”. Vad dérefter avser karamellens rundade ovankant anség overklagande-
namnden att av funktionella skil "har karameller rundade kanter, oavsett vilken
formsammansittning de har”. Vad slutligen avser den cirkelrunda férdjupningen i
karamellens mitt och dess flata undersida fastslog 6éverklagandendmnden att "dessa
bestandsdelar innebir ingen visentlig forindring av det helhetsintryck varans form-
ger” och att det dérfor "dr osannolikt att mélgruppen skulle uppmérksamma dessa
tva karakteristika ur den synpunkten att de [anger] ett visst kommersiellt ursprung”
(punkt 13 i det ifrgasatta beslutet).

Overklagandeniamnden angav betriffande den ifrdgavarande varans firg, némligen
brun och olika nyanser av brun, att det var fraga om en "vanligt forekommande farg
pa karameller” (punkt 13 i det ifrgasatta beslutet). Forstainstansritten finner att
malgruppen ir van vid att denna firg forekommer pa karameller.

Hirav foljer att den tredimensionella form som avses i varumérkesansokan utgors av
en geometrisk grundform som forekommer bland de former som konsumenterna pa
ett naturligt sitt tinker pa i samband med sidana konsumtionsvaror som
karameller.
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Under dessa férhallanden kan forstainstansritten inte godta sokandens argument att
pastatt avsevirda skillnader foreligger mellan det sokta varumirkets firg och form
samt firgen och formen hos annan konfektyr.

Med hinsyn till vad ovan anférts finner forstainstansritten att det sokta
tredimensionella varumirket utgdrs av en sammansittning av bestdndsdelar som
framstér som naturliga och som ér typiska fér de berdrda varorna. Den ifragavarande
formen skiljer sig nimligen inte vésentligt fran vissa grundformer hos de
ifrdgavarande varorna som ér vanligt forekommande i handeln. Den ifrigavarande
formen forefaller snarast vara en variant av dessa grundformer. Eftersom de
pastddda skillnaderna inte &r litta att uppticka, skiljer den ifrdgavarande formen sig
inte tillrickligt frin andra vanligen forekommande karamellformer och den kan inte
anses gora det mdjligt for den relevanta malgruppen att omedelbart och p4 ett sikert
sitt sirskilja sokandens karameller frin karameller med annat kommersiellt
ursprung.

Det sokta varumirket, pa det sitt det uppfattas av en normalt informerad samt
skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument, gor det darfér inte
mdjligt att identifiera de berdrda varorna och att sirskilja dem fran varor med annat
kommersiellt ursprung. Det ifragavarande varumirket saknar dirfor sirskiljnings-
forméga med avseende pa dessa varor.

Talan kan dérfor inte vinna bifall pd den férsta grunden avseende asidoséttande av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 7.3 i Jorordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden anser att det sokta varumérket i vart fall skall registreras, eftersom det
uppnétt sérskiljningsformaga till foljd av anvindning pa kolamarknaden. Anvind-
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ningen av varumirket framgar av den héga omséttning som det ger upphov till, av
de reklamkostnader som lagts ned pa marknadsforingen av varumirket och av
resultaten av olika marknadsundersékningar om kénnedomen om varumérket som
sokanden forebringat harmoniseringsbyran.

Sékanden har gjort gillande att det pd marknaden for konfektyr ér vanligt
forekommande att inte endast konfektyrernas benimning, utan &ven dessas form
anvinds for att ange ursprunget. Stkanden har pépekat att det &r av denna
anledning texten "Werther’s Original” (Werther’s Echte) som iterges pé forpack-
ningarna, det vill siga pasarna, medvetet alltid &tfoljs av det sokta varumirket
atergivet med sina karakteristiska bestandsdelar, nimligen f6rdjupningen med ett
avtryck i karamellens mitt och dennas rundade kanter. Denna anvéndning kan inte
reduceras till en illustration av forpackningens innehdll som inte kan ange
ursprunget. Pa grund av att tredimensionella varumérken har ett dubbelt syfte,
nimligen att forestilla varumirket och varan, dr det omgjligt att skilja dessa ét,
eftersom varumirket alltid motsvaras av varan. 1 forevarande fall beaktade
6verklagandenimnden emellertid inte detta dubbla syfte hos varumérket.

Den omstindigheten att andra varumirken och beskrivningar av varan éterges pa
forpackningen inverkar inte pé bilden av varans form sdsom varumérke. Det dr
namligen fullstindigt mojligt att med avseende pa en viss vara samtidigt anvinda
flera varumérken bredvid varandra, vilket sarskilt giller varor som endast
identifieras medelst ett tredimensionellt varumérke. Malgruppen kinner igen ett
tredimensionellt varumérke oberoende av upplysningar om varan. Overklagande-
namndens instillning med avseende pa avbildningen av varumérket &r dérfor inte
overtygande.

Harmoniseringsbyrén har hinvisat till de kriterier for bedémningen av sérskilj-
ningsférmaga forvirvad genom anvéndning som framgér av réttspraxis och anser
hiirvid att det sokta varumirket inte kan registreras pd grundval av artikel 7.3 i
forordning nr 40/94.
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Enligt harmoniseringsbyrdn hade granskaren och 6verklagandenimnden fog for
slutsatsen att den bevisning sékanden férebringat inte var tillriicklig for att fastsla att
det sokta varumirket till f5ljd av anvindning uppnatt sdrskiljningsférmaga med
avseende pa kola.

Uppgifter om sdkandens omsittning for dren 1994-1998 ir inte i sig tillréickliga for
att medge en utvérdering av dennes marknadsandel. Nir det #r fraga om sidana
massprodukter som de som &r aktuella i forevarande fall utgors det avgdrande
kriteriet av marknadsandelen och inte av hur stor omsittningen &r, eftersom denna
inte &r tillracklig for att styrka att varumirket #r kint.

De reklamkostnader till ett belopp av 27 729 000 tyska mark (DEM) som sékanden
lagt ned under ar 1998 pa karamellen "Werther's Original” i ett flertal medlemsstater
i Europeiska unionen utgér inte heller tillricklig bevisning, Det #r nimligen inte
mdjligt att, mot bakgrund av den tabell avseende reklamkostnaderna for den
ifrdgavarande karamellen for &ren 1994-1998 som sékanden ingivit till stod for detta
pastdende, avgbra vad de i tabellen angivna kostnaderna avsett, nimligen om de
avsett kénnetecknet "Werther’s Original”, karamellens form eller nigot annat
kidnnetecken.

De marknadsundersékningar som genomférts i sju medlemsstater i Europeiska
unionen och i Norge avser kinnetecknen "WERTHER'S”, "Werther’s Original” och
"W.0". Den ifrdgavarande formen némns inte pa nigot sitt i dem. Att sokanden
lyckats gora den ifragavarande karamellens form kind fér allminheten har dérmed
inte styrkts. Det dr i 6vrigt inte tillrickligt att styrka anvindning av en viss form av
varan for att artikel 7.3 i forordning nr 40/94 skall vara tillimplig. Det maste
dessutom styrkas att omstindigheterna vid anviindningen varit sidana att den
ifrdgavarande formen erhéllit karaktiren av varumirke (domen i det ovannimnda
malet Philips, punkt 65).
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Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 utgdr de absoluta registreringshinder som
anges i artikel 7.1 b—d i denna forordning inget hinder mot registrering av ett
varumirke om detta till foljd av anviindning har uppnatt sirskiljningsforméga i fraga
om de varor eller tjanster for vilka registreringen sokts. Under de omstindigheter
som avses i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 #r den omstindigheten att malgruppen
uppfattar det kinnetecken som utgér det ifrigavarande varumirket som en
angivelse av varans eller tjinstens kommersiella ursprung frukten av en ekonomisk
anstringning som varumirkessékanden gjort. Denna omsténdighet gor det befogat
att bortse fran de hinsyn till allménintresset som ligger bakom bestimmelserna i
artikel 7.1 b, ¢ och d i férordning nr 40/94. Enligt dessa hiinsyn skall de varumérken
som avses i dessa bestimmelser kunna anvindas fritt av alla i syfte att undvika att en
ekonomisk aktor atnjuter nagon rittsstridig konkurrensfordel (domen i det
ovannimnda malet Formen pa en &lflaska, punkt 41).

Det framgar forst och frimst av réttspraxis att det for att ett varumérke skall uppna
sirskiljningsformaga till foljd av anvéndning erfordras att atminstone en betydande
andel av den relevanta malgruppen, tack vare varumdrket, kan ange att varorna eller
tjansterna kommer fran ett visst foretag. De omsténdigheter under vilka villkoret att
sarskiljningsférméga skall kunna anses ha uppnétts genom anviindning skall anses
vara uppfyllt kan dock inte enbart faststéllas pa grundval av allménna och abstrakta
uppgifter, sasom bestdimda procentsatser (se analogt domstolens dom av den
4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
REG 1999, s. 1-2779, punkt 52, domstolens dom i det ovanniamnda maélet Philips,
punkterna 61 och 62, och domen i det ovanndmnda mélet Formen pa en Olflaska,
punkt 42).

Eor att ett varumirke skall kunna registreras med stod av artikel 7.3 i férordning
nr 40/94 krivs for det andra att det visas att varumérket till f6ljd av anvéndning har
uppnatt sérskiljningsformaga i den del av Europeiska unionen ddr det enligt
artikel 7.1 b, ¢ och d i den ovannimnda forordningen saknade sérskiljningsformaga
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(forstainstansriittens dom av den 30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyran (OPTIONS), REG 2000, s. 11-1925, punkt 27 , och domen i det
ovannidmnda malet Formen pé en lflaska, punkterna 43 och 47).

I ett mél som det forevarande skall forstainstansritten, vid bedémningen av
huruvida varumérket uppnétt sirskiljningsférméaga, for det tredje beakta faktorer
som bland annat varumirkets marknadsandel, i vilken omfattning varumérket
anvénts, i vilken geografisk utstrickning och hur linge detta skett, hur stora
investeringar f6r marknadsforing foretaget gjort, den andel av omsittningskretsen
som med ledning av varumirket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag
samt yttranden frén handelskammare, néringslivsforbund och andra yrkessam-
manslutningar. Om den berérda omsittningskretsen, eller dtminstone en betydande
andel av den, med ledning av varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst
foretag, skall kravet i artikel 7.3 i férordning nr 40/94 for registrering av varumérket
anses vara uppfyllt (domen i det ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee,
punkterna 51 och 52, domen i det ovannidmnda malet Philips, punkterna 60 och 61,
och domen i det ovannamnda mélet Formen pa en 6lflaska, punkt 44).

For det fjdrde skall ett varumirkes sirskiljningsformaga, inbegripet den sirskilj-
ningsférmaga detta uppnétt till f6ljd av anvéndning, enligt rittspraxis bedémas dven
med avseende pé de varor eller tjinster som avses i ansékan om registrering och
med beaktande av en normalt informerad samt skiligen uppmérksam och upplyst
genomsnittskonsuments formodade uppfattning om den ifragavarande varukatego-
rin eller tjénstekategorin. (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannimnda
malet Philips, punkterna 59 och 63).

Forstainstansritten skall mot bakgrund av dessa éverviganden beddéma huruvida
overklagandendmnden i forevarande fall byggde sitt beslut pa en felaktig rittstill-
dmpning nér den inte godtog sdkandens argument att varumirket borde ha
registrerats med stod av artikel 7.3 i férordning nr 40/94.
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For det forsta styrks inte, genom sokandens argument avseende forséljningssiffror
och hoga reklamkostnader for marknadsforingen av kolan "Werther’s Original”
("Werther’s Echte”), det faktum att det sokta varumérket uppnétt sirskiljnings-
formaga till foljd av anvindning,

Overklagandenidmnden medgav att det framgick av forsiljningssiffror och reklam-
kostnader att den ifrdgavarande karamellsorten var vida spridd pA marknaden, men
namnden fann emellertid #nda att dessa upplysningar inte utgjorde bevisning, vilket
4r en nodvindig forutsittning, for att det ifrdgavarande kinnetecknet anvénts som
tredimensionellt varumirke med avseende pa sokandens karameller (punkt 16 i det
ifrigasatta beslutet).

I punkterna 17-21 i det ifrdgasatta beslutet motiverade overklagandenimnden
denna beddmning pa foljande satt:

»17. Sokanden har inkommit med prov pa sadana pasar av plast som han anvinder
for att forpacka sina karameller. Sokanden har hirvid havdat att den form som
4r avbildad pa pasarna utgér en ‘central referens och en utgingspunkt’ for
konsumenten. Enligt sokanden styrks genom denna anvéndning att formen
gjorts till foremal for en reklaminsats i egenskap av varumérke for varan och att
konsumenten uppfattar den i denna mening. Overklagandenimnden har sett sig
nodsakad att tillbakavisa denna stindpunkt. Sokandens uttalanden stimmer
nimligen inte dverens med hur karamellerna i allménhet framtrider pa pasen.

18. Det dr riktigt att brunformade karameller sisom sokanden beskrivit dem aterges
pa forpackningen. Overklagandendmnden skall emellertid dnda bedéma syftet
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med denna bild. Detta kan inte gbras genom en abstrakt beddmning.
Bedémningen méste tvéirtemot avse hur genomsnittskonsumenten troligen
uppfattar en sddan bild av karameller som &terges pa forpackningen.

Den konsument som stills infér sokandens karamellpése ser forst beteckningen
"Werther’s Original’, vilken &r tryckt i stor stil, upptar nistan hilften av pasen
och dr omgiven av andra bestandsdelar sdsom ett litet ovalt mirke med namnet
‘Storck’ och en stiliserad teckning av en liten by, under vilken aterfinns texten
"Traditional Werther’s Quality’ (Werters traditionella kvalitet). PA den nedre
halvan av pasen aterges ett firgfoto av omkring femton oordnade karameller
och uttrycket "The classic candy made with real butter and fresh cream’ (den
klassiska karamellen gjord pa riktigt smor och gridde).

Enligt sékandens uttalanden motsvarar denna illustration det tredimensionella
varumirke som sokts registrerat. Overklagandenidmnden bestrider emellertid
att denna instéllning &r befogad. Det sitt pa vilket karamellerna framstillts pa
pdsen dverensstimmer inte med det traditionella sittet att framstilla ett
varumirke pa en vara. Overklagandenimnden finner att det (snarast) &r friga
om att illustrera pasens innehall. I motsats till vad sokanden pastétt utvisas inte
en form pa pasen, utan en realistisk bild av en hog oférpackade karameller, Det
skall papekas att avsikten med bilden inte &r att utvisa de kdnnetecken som
sdkanden anser ger varumérket sarskiljningsformaga (fordjupning i mitten, flat
undersida och rundad kant). Det &r av denna anledning éverklagandenimnden
anser att det siitt pd vilket karamellerna atergivits pi forpackningen inte
stimmer Overens med péstdendet att denna bild #r ett tredimensionellt
varumérke och att genomsnittskonsumenten uppfattar den som ett sidant.
Overklagandenamnden finner efter sin beddmning snarast att det #r troligt att
konsumenten ser bilden av karamellerna endast som en illustration av pasens
inneh&ll. Inom livsmedelsindustrin, inbegripet konfektyrindustrin, &r det vanligt
férekommande att illustrera forpackningar pa ett tilldragande sitt for att visa
varans utseende och presentera den. Detta forfaringssitt styrks mer av
marknadsforingsintressen &n av ett behov att identifiera varor med hjalp av
varumirken. Overklagandendmnden anser dérfér att bilden inte har egenskap
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av ett varumirke, utan att den endast utgér en avbildning av varan. Meningen
"The classic candy made with real butter and fresh cream’ bredvid bilden utgér
en ytterligare bekriftelse pd att en' skiligen uppmérksam karamellkopare
troligen far denna uppfattning. Bilden och meningen kompletterar nimligen
varandra, i meningen beskrivs karamellerna och de visas pa bilden. Over-
klagandenimnden ger sékanden ritt i att en vara kan vara forsedd med flera
varumirken samtidigt. Detta hindrar inte att bilden av karameller pa de pasar
som anvinds som forpackning for sokandens karameller enligt dverklagande-
nimndens mening, som grundas pd pasarnas utseende, inte Overensstimmer
med bilden av ett varumirke.

21. Av ovan angivna overviganden foljer att de forséljningssiffror och redovis-
ningen for reklamkostnader som forebringats sésom bevisning visserligen utgor
bevisning for att "Werther's'-karamellerna salufors pa marknaden, men inte att
deras form kommit till anvindning som varumirke ... .”

Forstainstansritten ifrdgasitter inte ovan angivna Gverviganden. Genom det
reklammaterial sokanden ingivit styrks inte att varumirket anvénts i den form
som avses i varumirkesansokan, Pa samtliga ingivna bilder &tfoljs ndmligen bilden
av sokt firg och form av ordmirken och figurmérken, Detta material kan darfor inte
utgéra bevisning for att malgruppen uppfattar det sokta varumirket, i sig och
oberoende av de ordmérken och figurmirken det &tfoljs av i reklam och vid
saluféringen av varan, som en angivelse av de berdrda varornas och tjinsternas
kommersiella ursprung (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannimnda
malet Formen pa en 6lflaska, punkt 51)

Forstainstansritten anger i ovrigt att sokanden sjilv angett i ansékan att de
ifrigavarande karamellerna inte sidljs i 16s viki, utan forpackade i pésar som
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innehdller separat forpackade karameller. Hérav foljer att genomsnittskonsumenten,
nir han beslutar sig for kép, inte kan stillas direkt infor den ifragavarande
karamellens form och uppfatta denna som en ursprungsangivelse.

Samma slutsats foljer for det andra med avseende pa de marknadsunderstkningar
som sokanden ingivit till 6verklagandenimnden i syfte att visa att det sokta
varumérket uppnétt sirskiljningsforméaga till f6ljd av anvindning. Det framgar
némligen tydligt av slutet av punkt 21 i det ifragasatta beslutet att den karamell
sokanden salufor inte blivit kiind som varumirke pa grund av sin form, utan pa

JL

grund av bendmningen "Werther’s”,

Av vad anftrts foljer att dverklagandenimnden inte byggt sitt beslut pa en felaktig
réttstillimpning nér den fann att sékanden inte styrkt att det sékta varumirket till
f6ljd av anvéndning uppnatt sédrskiljningsformaga med avseende pa vare sig kola
eller konfektyr i allminhet.

Hirav f6ljer att talan inte kan vinna bifall pa den andra grunden. Talan skall darfor
ogillas i sin helhet.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
réttegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
stkanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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DOM AV DEN 10.11.2004 — MAL T-396/02

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fiirde avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

Sokanden skall ersitta réttegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 10 november 2004.
H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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