STORCK MOT HARMONISERINGSBYRAN (FJARILSFORM)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fidrde avdelningen)
den 10 november 2004 *

I mal T-402/02,

August Storck KG, Berlin (Férbundsrepubliken Tyskland), foretriitt av advokaterna
H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise och I. Rohy, med delgivningsadress i
Luxemburg,

sokande,

mot

Byrdn {6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av B. Miiller och G. Schneider, bada i
egenskap av ombud,

svarande,

angdende en ansdkan om ogiltigférklaring av beslutet av andra 6verklagande-
nimnden vid harmoniseringsbyrén av den 18 oktober 2002 (irende R 0256/2001-2)
att inte registrera ett varumérke som bestdr av ett omslag med tvinnade #ndar
(fiarilsform),

* Rittegangssprik: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: bitradande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansdkan som ingivits till forstainstansrittens kansli den
27 december 2002,

med beaktande av svarsinlagan som ingivits till forstainstansrittens kansli den
22 april 2003,

efter forhandlingen den 16 juni 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 30 mars 1998 en ansdkan om gemenskapsvarumérke till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3) i éndrad lydelse.
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Det varumirke fér villet registrering soktes &r &tergivningen i perspektiv av formen
pé ett omslag med tvinnade @ndar (fjarilsform), som avbildats nedan:

Sékanden klassificerade varumirket som ett figurmirke och aberopade fargen
"ljusbrunt (karamell)”.

.

De varor som ansbkan om varumirkesregistrering avsig ingdr i klas. 30 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilldgg, och
motsvarar f6ljande beskrivning: "Karameller”.

Genom skrivelse av den 3 augusti 1998 upplyste granskaren vid harmonisering-
sbyrdn sSkanden om att det inte var méjligt att registrera det ifrdgavarande
varumérket pa grund av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.
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Sékanden ingav genom skrivelse av den 5 oktober 1998 sitt yttrande avseende
granskarens invindningar. Efter att ha klassificerat det sokta varumérket sdsom ett
tredimensionellt varumirke, angav sokanden att det som kinnetecknade det
ifragavarande omslagets form var dess guldglans som innebar att den hade den
sarskiljningsforméaga som kravdes. Det sokta varumirket hade under alla omstindig-
heter uppnatt sarskiljningsformaga betriffande "karameller med kolasmak” till foljd
av nimnda varumérkes anvédndning.

Genom beslut av den 19 januari 2001 avslog granskaren sdkandens anstkan, efter att
ha papekat att ansokan avsig ett figurmérke, pd den grunden att det sokta
varumirket saknade sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 och att det inte hade uppntt sirskiljningsforméga till foljd av
dess anvindning avseende karameller med kolasmak i den mening som avses i
artikel 7.3 i samma forordning.

Sokanden overklagade granskarens beslut hos harmoniseringsbyrdn den
13 mars 2001 med stod av artikel 59 i forordning nr 40/94 och yrkade att
granskarens beslut skulle ogiltigforklaras i sin helhet. I en skrivelse av den
18 maj 2001 i vilken s¢kanden angav grunderna for sitt verklagande, upprepades
pastdendet att det sokta varumdrket var ett tredimensionellt varumirke med en
kombination av tre olika fiirger, ndmligen genomskinlig gul, guldfirg och vit. I andra
hand angav sékanden att forteckningen over de varor som omfattas av det sokta
varumirket skall begrinsas till endast "karameller med kolasmak”, om varumirket
inte kan registreras pa grund av att det i sig saknar sdrskiljningsformaga och pa
grund av att det inte har uppnétt sirskiljningsforméga till f6ljd av anviéndning
avseende "karameller”.

Genom beslut av den 18 oktober 2002 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet), som
delgavs sokanden den 31 oktober 2002, avslog andra overklagandendmnden
overklagandet, pa den grunden att det sokta varumérket inte hade sirskiljnings-
férmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och att det inte
heller kunde registreras med tillimpning av artikel 7.3 i samma forordning.
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Overklagandendmnden angav i huvudsak att det sékta varumirket, oavsett om det
skulle anses vara figurativt eller tredimensionellt, inte kunde registreras pa grund av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Vad sirskilt betréffar det ifrigavarande omslaget
angav Gverklagandendmnden, efter att ha erinrat om att den firg som aberopas i
ansékan om varumirke &r “ljusbrunt (karamell)”, att den inte utifrin den grafiska
atergivningen av det s6kta varumdrket lyckades urskilja de tre firger som sékanden
aberopat i sin skrivelse, dir grunderna for éverklagandet hade angivits. I denna
atergivning férefoll firgen snarare vara guldfirg eller ha en guldton, vilket var
allmint férekommande i handeln. Dessutom ansig 6verklagandenimnden att de
uppgifter som sokanden limnat inte innebar att det var styrkt att det sokta
varumirket hade uppnatt sirskiljningsformaga for karameller i allménhet eller for
karameller med kolasmak i synnerhet, till f3ljd av varumirkets anvindning,

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har, genom skrivelse som inkom till forstainstanstittens kansli den
26 maj 2003, i enlighet med artikel 135.2 i forstainstansréttens rittegingsregler,
ansokt om att fa inlimna en replik, vilket inte har tillitits av ordféranden pé fjdrde
avdelningen vid forstainstansritten.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrgasatta beslutet,

— f6rplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall
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— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Foremalet for tvisten

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande bade att det sokta varumirket skall klassificeras sdsom
figurmirke och att det skall klassificeras sésom tredimensionellt varumérke.

Vad betriffar den firg som aberopats, har sokanden till skillnad frén vad
overklagandenimnden har ansett i punkt 16 i det ifrdgasatta beslutet anfort att
det féljer av den grafiska atergivningen av det sokta varumérket att det innefattar tre
farger. Mitten av varumérket dr guldfirgad medan de bada sidorna, som ér tvinnade,
ar vita och genomskinligt gula. Genom konstrasten i material mellan den del av
omslaget som #r genomskinlig och den del som inte dr genomskinlig ger varumérket
intrycket av att vara trefirgat.
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Samtidigt som sokanden har ifrdgasatt det ifragasatta beslutet i sin helhet, har
s6kanden kritiserat 6verklagandendmnden for att felaktigt ha beslutat att det sokta
varumdrket inte kan registreras och for att 4ven ha avslagit ansékan om varumirke k
kd avseende endast "karameller med kolasmak”, efter det att forteckningen &ver de
varor som avses i ansékan om varumirke begrinsats genom den skrivelse i vilken
s6kanden angav grunderna for sitt dverklagande hos éverklagandenidmnden vid
harmoniseringsbyran, for det fall att varumirket inte skulle kunna registreras pa
grund av att det i sig saknar sirskiljningsformaga avseende karameller. Ansékan om
registrering av varumérket med avseende pa "karameller med kolasmak” kan enligt
s6kanden under alla omstiindigheter inte avslas enligt artikel 7.3 i forordning
nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn har papekat att det sokta varumirket ir ett figurmérke och
har erinrat om att det har klassificerats som ett sadant i sékandens registrerings-
ansokan.

Vad betriffar det sokta varumirkets firg har harmoniseringsbyran for det forsta
erinrat om att sdkanden i sin ansékan har dberopat firgen *ljusbrunt (karamell)”,
Den har dérefter hénvisat till det som 6verklagandenimnden har konstaterat i
punkterna 16 och 17 i det ifrigasatta beslutet, nimligen att den grafiska
atergivningen snarare forefaller vara guldfirgad eller ha en guldton #n vara ljusbrun
(karamell), och vidare att det utifrin nimnda grafiska dtergivning inte gar att urskilja
att varumérket innefattar tre firger (genomskinlig gul, guldfirg och vit). Atergiv-
ningen av ett figurmirke 4r emellertid mer exakt n nagon annan beskrivning och
har foretride framfor eventuella avvikande beskrivningar. Eftersom éverklagande-
némnden uppenbarligen har grundat sitt beslut pa den grafiska atergivningen av det
sokta varumirket, har det liten betydelse om firgen anses ha en "guldton”, sisom
6verklagandendmnden har anfort eller om den anses bestd av tre fiirger, sisom
sokanden har anfért.

Vad betriffar begréinsningen av férteckningen 6ver varor till endast "karameller med
kolasmak”, vilket sékanden i andra hand har ansékt om genom den skrivelse i vilken
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grunderna for éverklagande hos dverklagandendmnden angavs, har harmoniserings-
byran hinvisat till punkt 28 i det ifrdgasatta beslutet och har gjort gillande att
atskillnaden mellan marknaden for karameller och marknaden for karameller med
kolasmak inte har nagon betydelse i forevarande fall, vare sig med avseende pa
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 eller med avseende pa artikel 7.3 i samma
forordning.

Forstainstansréttens bedomning

Med beaktande av att parternas argument skiljer sig at avseende vissa delar av
registreringsansokan, skall det i tur och ordning goras en bedémning av hur det
sokta varumirket skall klassificeras, den firg som &beropats och de varor som
omfattas av detta varumirke.

Klassificeringen av det sokta varumérket

Sasom féljer av blanketten ad hoc for ansékan om varumirke som skanden har fyllt
i, har det ansbkts om registrering av ett figurmirke. Infor granskaren och
overklagandenimnden har sokanden emellertid Klassificerat varumérket som ett
tredimensionellt varumirke. Overklagandenimnden har i punkt 23 i det ifrdgasatta
beslutet angivit att, vid beddémningen av huruvida det sokta varumérket i sig har
sirskiljningsformaga, det har liten betydelse om det ror sig om ett figurmirke eller
ett tredimensionelit varumirke. Overklagandenimnden menar att det ”... i ett fall
ror ... sig om den yttre formen pa ett karamellomslag och i ett annat fall om den
grafiska atergivningen av en karamell i ett normalt karamellomslag ..."”. Vid
forstainstansritten har sékanden pa nytt tagit upp frigan om hur varumérket skall
klassificeras (se punkt 14 ovan).

II - 3862



22

23

24

STORCK MOT HARMONISERINGSBYRAN (EJARILSFORM)

Mot bakgrund hirav och eftersom sokanden under alla omstindigheter inte har
limnat in en begiran om #ndring av ansdkan i enlighet med artikel 44 i frordning
nr 40/94 och med regel 13 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skall
det sokta varumirket anses utgéra ett figurmérke (se forstainstansrittens dom av
den 19 september 2001 i mal T-30/00, Henkel mot harmoniseringsbyrén (Bilden av
en rengoringsprodukt), REG 2001, s. II-2663), som bestar av atergivningen av
formen pé ett omslag med tvinnade dndar (fjirilsform) for varor som avses i ansékan
om varumérke,

Den aberopade firgen

Enligt artikel 4 i forordning nr 40/94 kan ”[e]tt gemenskapsvarumirke ... utgoras av
alla kénnetecken som kan aterges grafiskt, sirskilt ord, inbegripet personnamn,
figurer, bokstaver, siffror, formen pad en vara eller dess utstyrsel, forutsatt att
kidnnetecknet i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjinster fran andra
foretags”.

Enligt regel 3.1 i forordning nr 2868/95 skall, om sékanden inte vill hivda nagon
speciell grafisk utformning eller firg, mérket reproduceras med normal text, som till
exempel genom maskinskrift av bokstéiverna, siffrorna och tecknen i ansékan. I regel
3.2 foreskrivs att i andra fall &n dem som anges i punkt 1 skall mérket aterges pa ett
pappersark som dr atskilt fran arket med ansbkans text. Enligt regel 3.5 giller
slutligen att d ansokan giller en registrering i firg skall detta anges i ansékan. De
farger som ingér i mirket skall ocksa anges. Den reproduktion som avses i punkt 2
skall vara en fargreproduktion av mérket.
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Dessutom skall, sisom domstolen tidigare har faststillt, en grafisk atergivning i den
mening som avses i ovannidmnda bestimmelser innebéra att tecknet dterges synligt, i
synnerhet med hjilp av figurer, linjer eller bokstéver, pa ett sadant sitt att det med

 exakthet kan identifieras. Den grafiska tergivningen skall, for att uppfylla sin

funktion i den mening som avses i artikel 4 i forordning nr 40/94, vara klar, precis,
fullstindig i sig sjilv, lattillganglig, tydlig, besténdig och objektiv (se, analogt, dom av
den 12 december 2002 i mal C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. 1-11737,
punkterna 4655, och av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-
3793, punkterna 28 och 29).

Det har saledes faststillts att ett vanligt firgprov inte uppfyller de krav som angivits i
foregaende punkt, eftersom det kan dndras med tiden. Ett firgprov kan emellertid
tillsammans med en verbal beskrivning av firgen utgéra en grafisk atergivning i den
mening som avses i artikel 4 i forordning nr 40/94, frutsatt att beskrivningen ir
Klar, precis, fullstindig i sig, littillgéinglig, tydlig och objektiv. Om ett fargprov
tillsammans med en verbal beskrivning inte #r tillrickligt for att utgéra en grafisk
atergivning, till exempel darfor att det inte ér tillrickligt precist eller besténdigt, kan
denna brist avhjilpas genom att en firgbeskrivning liggs till som bestir av en
internationellt erkidnd fargidentifieringskod. Sddana koder anses némligen vara
precisa och stabila (domen i det ovannamnda malet Libertel, punkterna 31-38).

I forevarande fall har sékanden, pa den ad foc-blankett pa vilken firgen pa det stkta
varumiirket skall anges, angivit att den firg som &beropas ér ljusbrun (karamell).
Granskaren ansig med utgingspunkt i dtergivningen av det sokta varumrket att det
ror sig om guldfirg och att det guldfirgade omslagspappret, oavsett om det har en
guldton eller rodaktig, blaaktig eller gronaktig guldton, &r allmént forekommande,
sirskilt pa omréadet for konfektyr. Vid éverklagandendmnden gjorde sokanden
gillande tre farger, nimligen genomskinlig gul, guldfirg och vit. Efter att ha erinrat
om att sokanden inledningsvis gjorde gillande firgen “ljusbrunt (karamell)”,
faststillde overklagandenimnden att, utifrén den grafiska dtergivningen av
varumirket, firgen snarare forefoll vara guldfirg eller ha en guldton och att de
tre firger som sokanden &beropat inte kunde urskiljas. Overklagandendmnden
tillade att karamellomslag med denna firg 4r allméint forekommande och att den
omstindigheten att sokandens karameller &r inslagna i cellofanpapper i vilket ett
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guldfirgat band i plast forts in &r utan betydelse. Resultatet #r enligt 6verklagande-
némnden detsamma. Karamellerna forefaller nimligen vara inslagna i ett guldfirgat
omslag, vilket inte dr ovanligt for karamellomslag (punkterna 14, 16 och 17 i det
ifragasatta beslutet).

Eftersom sékanden inte har ingivit en klar och precis beskrivning av firgen pa det
sokta varumirket, eftersom de olika beskrivningarna skiljer sig at och inte stimmer
overens med den firg som framgér av varumirkets grafiska atergivning, eftersom det
inte hinvisas till de internationellt erkiinda fargidentifieringskoderna och sékanden
inte har inlimnat en ansékan om #ndring av ansbkan i enlighet med artikel 44.2 i
férordning nr 40/94, i syfte att klargdra beskrivningen av de firger som &beropas,
grundade 6verklagandenimnden med ritta sin bedémning pi den dominerande
fargen i den grafiska atergivningen av det ifragavarande varumirket, nimligen
guldfirg. Vidare, som svar pa forstainstansrittens fraga, har sokanden under
férhandlingen medgivit att det sokta varumirket bestar av fjarilsformat cellofan-
papper med guldfirg som den dominerande firgen.

De varor som omfattas av det sékta varumirket

Det foljer av bestimmelserna i artiklarna 57-61 i forordning nr 40/94 att
granskarens beslut kan 6verklagas hos ¢verklagandenimnden och att en part far
overklaga ett beslut av granskaren som gitt honom emot. Enligt regel 48.1 i
férordning nr 2868/95 skall ett dverklagande innehalla vissa upplysningar, bland
annat “en uppgift som identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den
dndring eller annullering av beslutet som begirs”,

IT - 3865



30

31

32

33

DOM AV DEN 10,11.2004 — MAL T-402/02

Det #r i forevarande fall ostridigt att granskaren har avslagit sokandens ansékan om
varumirke sasom figurmirke for de varor som omfattas av detta varumirke,
nimligen “karameller” vilka ingar i klas. 30. Sékanden anforde i sitt 6verklagande av
den 13 mars 2001 att granskarens beslut skulle ogiltigforklaras i sin helhet. I
skrivelsen av den 18 maj 2001, i vilken sokanden angav grunderna for sitt
overklagande, angav den emellertid i andra hand att "forteckningen 6ver de varor
som omfattas av det sokta varumirket skall begrinsas till endast karameller med
kolasmak’ om varumirket inte kan registreras pa grund av att det i sig saknar
sérskiljningsformaga och pa grund av att det inte har uppnatt sirskiljningsforméaga
till foljd av anvindning avseende ’karameller’ ...”.

Overklagandeniamnden har i punkt 8 i det ifrdgasatta beslutet angivit att
overklagandet i forsta hand avser en ogiltigforklaring av granskarens beslut pd den
grunden att det sokta varumérket har sérskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och i andra hand att det kan registreras, bland
annat avseende "karameller med kolasmak”, tack vare den sérskiljningsformaga som
uppnatts till foljd av dess anvéindning. Efter att ha prévat grunderna for
overklagandet avslog dverklagandenimnden dverklagandet i dess helhet.

I den ansékan som ldmnats in till forstainstansritten har sdkanden, samtidigt som
den har hivdat att det ifrigasatta beslutet i sin helhet ar ogiltigt, kritiserat
sverklagandenamnden for att felaktigt ha avslagit ansokan om varumirke k kd i den
del den endast avser registrering av varumérket for "karameller med kolasmak” med
stod av artikel 7.3 i forordning nr 40/94, efter det att forteckningen dver de varor
som avses i ansdkan om varumirke begrinsats, vilket har framforts i andra hand vid
overklagandendmnden.

Det skall hirvid erinras om att enligt artikel 44.1 i frordning nr 40/94 kan s6kanden
nir som helst aterkalla sin ansékan om gemenskapsvarumérke eller begrinsa den
déri ingdende forteckningen dver varor eller tjénster. Saledes ar det endast den som
ansoker om ett gemenskapsvarumérke som har méjlighet att begrénsa forteckningen
dver varor och tjanster. Denne kan nir som helst inlimna en sidan ansdkan till
harmoniseringsbyrdn. En fullstindig eller delvis terkallelse av en ansdkan om
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gemenskapsvarumdrke skall i detta ssmmanhang géras uttryckligen och far inte vara
villkorad (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrdn (ELLOS),
REG 2002, s. II-753, punkterna 60-61).

I forevarande fall har sokanden forst i andra hand angivit att forteckningen éver de
varor som omfattas av det sokta varumirket skall begrinsas till endast "karameller
med kolasmak”, det vill siiga endast for den hindelse att éverklagandendmnden
avser att avsla ansokan, savitt géller registrering for "karameller”. S6kanden har med
andra ord inte gjort nagon uttrycklig och ovillkorad begrinsning av forteckningen
over varor och begrdnsningen skall siledes inte beaktas (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda mélet ELLOS, punkt 62).

Enligt réttspraxis foljer vidare att en begrénsning av forteckningen éver berdrda
varor eller tjénster i en ansékan om gemenskapsvarumérke endast kan beaktas om
den skett pa ett visst siitt, genom en ansékan om dndring av ansékan i enlighet med
artikel 44 i forordning nr 40/94 och med regel 13 i forordning nr 2868/95 (se, for ett
liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i
mél T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyran (Nyans av firgen orange),
REG 2002, s. 11-3843, punkterna 11 och 12, av den 5 mars 2003 i mal T-194/01,
Unilever mot harmoniseringsbyrdn (Aggformad tablett), REG 2003, s. II-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. 11-4953,
punkt 30).

S8 har emellertid inte skett i forevarande fall, eftersom sokanden endast i andra hand
i sin skrivelse av den 18 maj 2001 begrénsade de ifrdgavarande varorna utan att inge
nagon ansdkan om #ndring av ansékan om varumirke i enlighet med nimnda
bestimmelser (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda
mélet Nyans av firgen orange, punkt 12),
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Det foljer under alla omstindigheter av punkt 28 i det ifrdgasatta beslutet att
éverklagandenamnden har provat sokandens forslag att i andra hand begrédnsa
forteckningen over varor till “karameller med kolasmak” och att den harvid har
faststallt att detta inte har nagon betydelse for bedémningen av huruvida varumirket
i sig har sirskiljningsformaga eller om det har uppnitt sérskiljningsférmaga till foljd
av dess anvindning. Enligt 6verklagandenimnden #r dess bedomning att det sokta
varumirket inte kan registreras pi grund av de tvd ovannimnda absoluta
registreringshindren relevant oavsett om det ér fraga om karameller eller karameller
med kolasmak.

Mot bakgrund av det ovanstiende skall forevarande talan anses syfta till en
ogiltigforklaring av det ifrdgasatta beslutet pd grund av asidosittande av artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 med avseende pa samtliga varor som avses i anstkan om
varumirke (det vill séiga "karameller”), och pa grund av dsidosittande av artikel 7.3 i
samma forordning vad betriffar nimnda varor och, i synnerhet, karameller med
kolasmak.

Provning i sak

Sékanden har aberopat fyra grunder till stod for sin talan. De avser asidosiittande av
artikel 7.1 b, av artikel 7.3, av artikel 74.1 forsta meningen och av artikel 73 i
forordning nr 40/94.

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

Parternas argument

Sékanden har gjort gillande att det sokta varumirket har den sirskiljningsforméaga
som krivs enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.
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Fér det forsta finns det inte nagon grund for det krav som 6verklagandenimnden
har angivit i punkt 12 i det ifrigasatta beslutet, att det sokta varumdrket skall vara
ibgonfallande eller speciellt anmérkningsvirt. Overklagandenimnden har felaktigt
faststillt att det sokta varumirkets utformning ér allmint férekommande, att dess
utformning inte pa nagot betydande sitt skiljer sig frdn sedvanliga utformningar och
att firgen pd det ifragavarande omslaget #r mycket vanlig i handeln. Det har inte
angivits nagot exempel i det ifragasatta beslutet till stéd for dessa pastienden. Det
s6kta kinnetecknets kombination av form och firg ar unikt p4 marknaden och kan
inte anses vara allmént forekommande. Vidare uppfattas det sékta varumirket av
konsumenterna sisom det sjélvklara omslaget for karameller med kolasmak, pé
grund av den intensiva saluféringen av sékandens karameller med kolasmak med
beteckningen "Werther’s Original” .

Sokanden har #ven gjort gillande att en stor frihet vad giller form och firg dr
utmirkande for marknaden fér karameller i allménhet och fér karameller med
kolasmak i synnerhet. Den konkreta utformningen av det sékta varumirket &r
speciellt [itt att minnas och &r resultatet av ett medvetet val for att varumirket skall
fungera som igenkénningstecken fér konsumenterna. Det sékta varumirkets tre
firger framgdr genom att endast iaktta det ifrigavarande kiinnetecknet. Over-
klagandené@mnden har pastatt att den inte kan urskilja firgerna, vilket sékanden
anser vara obegripligt. Mitten av varumérket har guldfirg medan de bada sidorna,
som #r tvinnade, dr vita och genomskinligt gula. Genom kontrasten i material
mellan det genomskinliga omslaget och det omslag som inte &r genomskinligt ger
varumdrket intrycket av att vara trefirgat och utformningen blir dérmed ovanlig,

Slutligen har 6verklagandenimnden, med undantag for punkt 28 i det ifragasatta
beslutet, inte berért frégan avseende vad som kiinnetecknar den sirskilda
marknaden for karameller med kolasmak, p& vilken metoderna for att sl in
karamellerna skiljer sig frén vad som giller pi marknaden f6r karameller i
allminhet, Detta giller trots att sékanden vid éverklagandendmnden i andra hand
har anfort att forteckningen éver de varor som omfattas av det sékta varumirket
skall begrinsas till karameller med kolasmal.
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Harmoniseringsbyrin har bestridit sbkandens argument och har gjort gillande att
det sokta varumirket saknar sirskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Savil omslagets form som guldfirgen 4r némligen
allmiint forekommande pa marknaden. Det sékta varumérkets pastadda sérdrag som
sékanden har framhallit &r inte sddana att den berdrda konsumenten uppfattar dem
och minns dem som en angivelse om varans kommersiella ursprung.

Dessa overviganden #r relevanta for savil marknaden for karameller i allménhet
som marknaden for karameller med kolasmak i synnerhet. Sdsom 6verklagande-
nimnden har konstaterat i punkt 28 i det ifrigasatta beslutet @r foljaktligen
gtskillnaden mellan dessa tvé marknader irrelevant vid bedémningen av huruvida
det ifrigavarande varumdrket har sarskiljningsférméga.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av "[v]
arumirken som saknar sirskiljningsformaga”. 1 artikel 7.2 i forordning nr 40/94
preciseras att "[pJunkt 1 skall tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i
endast en del av gemenskapen”.

Férstainstansritten erinrar om att enligt rittspraxis avses i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 bland annat sddana varumirken som ur malgruppens perspektiv ir allmént
forekommande i handeln som ett sitt att presentera de berérda varorna eller
tjinsterna, eller i forhallande till vilka det atminstone finns konkreta indikationer pa
att de kan anvindas pi ett sidant sitt. De kénnetecken som avses i denna
bestimmelse kan for 6vrigt inte fylla varumirkets huvudsakliga syfte, ndmligen att
identifiera varans eller tjanstens ursprung, for att dérigenom mojliggéra for de
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konsumenter som koper den vara eller den tjéinst som varumdrket avser att géra
samma val vid ett senare kép, om erfarenheten varit god, eller att gora ett annat val,
om den varit délig (forstainstansriittens dom av den 3 juli 2003 i mal T-122/01, Best
Buy Concepts mot harmoniseringsbyrin (BEST BUY), REG 2003, s. 11-2235,
punkt 20, och av den 3 december 2003 i mal T-305/02, Nestlé Waters France mot
harmoniseringsbyran (En flaskas form), REG 2003, s. 11-5207, punkt 28).

Hirav foljer att ett varumdirkes sirskiljningsformiga endast kan beddémas i
forhallande till de varor och tjanster for vilka registrering soks, och i forhallande
till den uppfattning som malgruppen har (domarna i de ovanndmnda malen BEST
BUY, punkt 22, och En flaskas form, punkt 29).

Nér det géller det forsta resonemanget ovan finns det anledning att erinra om att det
sokta kiénnetecknet utgérs av utformningen av de berdérda varornas omslag,
ndmligen ett omslag med tvinnade dndar (fjirilsform) som anviinds som férpackning
for karameller, och inte av formen pa sjilva varan (domen i det ovannimnda
malet En flaskas form, punkt 30).

Vad betrdffar mélgruppen konstaterar forstainstansritten att karameller utgor
dagligvaror, som ér avsedda for allméin konsumtion i samtliga medlemsstater i
gemenskapen. Saledes skall sdrskiljningsférmagan hos det sokta varumirket
bedémas med hénsyn till de forvéntningar som en normalt informerad samt
skéligen uppmérksam och medveten genomsnittskonsument kan tiinkas ha (domen
i det ovanndmnda malet En flaskas form, punkt 33).

Hur mdlgruppen uppfattar varumérken paverkas av vilken uppmirksamhet som den
fignar desamma, vilket kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjinster
det dr friga om (domarna i de ovanndmnda malen Aggformad tablett, punkt 42, och
En flaskas form, punkt 34).
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Det framgar av det ifragasatta beslutet och sérskilt av punkterna 12, 13, 18 och19i
detta att overklagandendmnden har bedémt det sékta varumirket i enlighet med
ovanndmnda Gverviganden.

Vidare skall det for det andra konstateras att det i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94
inte gors nagon atskillnad mellan olika slags varumérken. Det saknas foljaktligen
skal att tillimpa stringare kriterier vid beddmningen av sarskiljningsformagan hos
figurméirken som bestar av en exakt dtergivning av varan eller, som i férevarande fall,
av formen pa dessa varors omslag, an de kriterier som tillimpas for andra slags
varumirken (se, for ett liknande resonemang, domarna i de ovannimnda malen
Aggformad tablett, punkt 44, och En flaskas form, punkt 35).

For att bedoma om det ifrigavarande omslagets kombination av form och firg av
allménheten kan uppfattas som en uppgift om ursprunget, skall det utredas vilket
helhetsintryck denna kombination ger, vilket inte dr oférenligt med en successiv
genomgang av de olika bestandsdelarna i utforandet (se forstainstansrittens dom av
den 19 september 2001 i mal T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrén (Rund vit
och réd tablett), REG 2001, s. 11-2597, punkt 49, och domen i det ovannimnda
malet Aggformad tablett, punkt 54).

Overklagandenimnden har inte gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom
att anse att “det ifrigavarande varumérkets utformning (omslag med tvinnade éndar
med ljusbrun firg eller guldfirg) inte ndmnvirt skiljer sig frin andra utformningar -
som ir allmint forekommande i handeln” (punkt 14 i det ifrdgasatta beslutet).

Overklagandeniamnden har nimligen haft fog for att i punkt 15 i det ifrgasatta
beslutet faststilla att det omtvistade omslagets form &r "en vanlig och traditionell
form pa omslag for karameller” och att det aterfinns "ett stort antal karameller med
detta omslag” p4 marknaden, Detsamma giller for det ifrigavarande omslagets firg,
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det vill siga ljusbrun (karamell), eller sisom det framgir av den grafiska
atergivningen av det stkta varumérket, guldfirg eller med en guldton. Dessa firger
ér inte ovanliga i sig och det 4r inte heller ovanligt att de anvinds vid férpackning av
karameller, vilket 6verklagandenimnden har papekat i punkt 16 i det ifragasatta
beslutet. Overklagandenimnden har saledes i punkt 18 i det ifragasatta beslutet med
ritta faststéllt att genomsnittskonsumenten i forevarande fall inte uppfattar
varumérket i sig som en angivelse om varans kommersiella ursprung utan
uteslutande som ett karamellomslag, Overklagandenidmnden har med ritta i samma
punkt vidare faststillt att beddmningen att det sékta varumirket inte i sig har
sirskiljningsformaga &r densamma #ven om nimnda varumirke endast skulle
omfatta "karameller med kolasmak” (se punkt 28 i det ifragasatta beslutet).

Det som kéinnetecknar det stkta varumirkets kombination av form och firg ir
foljaktligen inte tillrickligt olikt de grundliggande former som #r allmint
forekommande nir det giller omslag for karameller i allménhet eller karameller
med kolasmak. Dessa egenskaper #r siledes inte sadana att malgruppen minns dem
som en angivelse av varans kommersiella ursprung. Omslaget med tvinnade dndar
(fjdrilsform) med ljusbrun firg eller guldfirg, skiljer sig nimligen inte tillréckligt
mycket frén omslagen for de ifrdgavarande varorna (karameller i allminhet och
karameller med kolasmak) som #r allmént forekommande i handeln, varfor omslaget
spontant uppfattas som en typisk form pa omslag for nimnda varor.

Hénvisningen, i punkterna 14-17 och 28 i det ifragasatta beslutet, till vad som ir
sedvanligt i handeln avseende karameller i allménhet och karameller med kolasmak
utan att det angivits ndgra konkreta exempel, paverkar inte giltigheten av
overklagandeniimndens bedémning att det sdkta varumérket i sig saknar sérskilj-
ningsformaga. Vid faststillandet av att det sékta varumirkets kombination av form
och firg inte &r ovanlig i handeln, har éverklagandenimnden huvudsakligen grundat
sin bedémning pa omsténdigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska
erfarenhet av saluféring av varor fér allmén konsumtion, sisom karameller eller
karameller med kolasmak. Detta &r omstindigheter som alla kan forutsittas kiinna
till, och sirskilt giller detta konsumenter av dessa varor (se, analogt, forstain-
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stansrittens dom av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot
harmoniseringsbyrin — Daimler Chrysler (PICARO), REG 2004, s. I-1739,
punkt 29).

Det skall for det tredje understrykas att till skillnad fran vad s6kanden har anfort dr
tillverkningskostnaderna for det ifrigavarande omslaget inte relevanta vid bedém-
ningen av huruvida varumérket har sirskiljningsférméaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. En form som saknar sirskiljningsf6rmaga, sisom
ir fallet med omslaget i forevarande fall, kan nidmligen inte uppna sddan f6rmaga pa
grund av dess tillverkningskostnader.

For det fjirde har dverklagandenimnden med ratta i punkterna 19 och 20 i det
ifrigasatta beslutet framhallit risken for monopolisering av det ifrdgavarande
omslaget for karameller, eftersom det genom denna undersékning bekriftas att detta
omslag saknar sirskiljningsforméaga avseende dessa varor, och denna risk avser det
allminintresse som ligger till grund for det absoluta registreringshindret i artikel 7.1
b i forordning nr 40/94.

Slutligen skall sokandens pastiende, att den ifrigavarande formen av omslag av
konsumenterna uppfattas som ett varumirke pa grund av den intensiva saluforingen
av karamellen med kolasmak med beteckningen "Werther’s Original”, vilken har ett
omslag med samma form, ldmnas utan avseende. Aven om det antas att en sadan
saluforing foreligger skulle den nimligen endast kunna beaktas vid beddmningen av
huruvida det sokta varumirket har uppnatt sarskiljningsforméga till foljd av dess
anvindning, men inte vid bedémningen av huruvida varumirket i sig har
sarskiljningsforméga.

Av det ovanstdende foljer att det sdkta varumirket, sdsom det uppfattas av en
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och medveten genomsnittskon-
sument, inte r dgnat att identifiera de berérda varorna och sirskilja dem frdn varor
med ett annat kommersiellt ursprung. Varumérket saknar saledes sérskiljnings-
férméga i forhallande till dessa varor.
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Hérav f6ljer att talan inte kan bifallas p4 den forsta grunden avseende asidosittande
av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

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

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att ansékan om registrering av det skta varumdirket
skall bifallas, eftersom det har uppnatt sdrskiljningsformaga till foljd av dess
anvindning, bland annat f6r karameller med kolasmak.

For att faststélla att varumirket anviinds och &r inarbetat borde verklagande-
ndmnden enligt s6kanden ha undersékt forhallandena pé den relevanta marknaden
samt historiken bakom forpackningar allmént sett. Mot bakgrund av historiken,
férhéllandena pa marknaden, den konkreta omsittningen som visar spridningen av
varan och resultaten fran enkéter som gjorts, star det klart att det sokta varumirket
faktiskt &r inarbetat pad marknaden. Overklagandenimnden har forbisett den
omstindigheten att konsumenterna kan uppfatta omslaget separat fran andra
varumdrken p& marknaden och anse det utgéra en ursprungsangivelse.

Sékanden har hirvid gjort gillande att den avsikiligt har anvint det sokta
varumirket som igenkinningstecken for den egna karamellen "Werther’s Original”,
vilken &r kind sedan flera drtionden, sa att det sékta varumirket vid marknads-
foringen alltid &terfinns i stort format och framhivs tydligt. Dessutom uppfattar
konsumenten firger och former innan den med exakthet uppfattar en eventuell
skriftlig uppgift. Ett tydligt exempel pa det aterfinns inom ramen for forevarande fall
eftersom den skriftliga uppgiften pi omslaget pa grund av fargvalet knappt
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framtrider mot firgen pd det sokta varumérket. Det dr endast relevant hur
konsumenten uppfattar varumirket, sisom Bundesgerichtshof (Tyskland) har
faststillt i dom av den 5 april 2001, vilket verklagandenimnden emellertid inte
har beaktat.

Enligt sékanden ar de uppgifter om omsittningen som ingivits till overklagande-
nimnden tillrickliga for att anvindningen av det sokta varumérket skall kunna
styrkas. Det ar inte nédvindigt att tillhandahalla jamforande uppgifter om
omséttningen for att faststilla marknadsandelen, bland annat eftersom uppgifterna
om omsittning bekriftas genom resultaten av de enkéter som genomforts i olika
medlemsstater, Dessa enkiter visar en hog igenkanningsgrad avseende varan (frén
59,4-85 procent i olika medlemsstater i Europeiska unionen). Huruvida ett
varumérke kan registreras till f6ljd av dess anvéndning skall bedomas i forhéllande
till dess igenkénningsgrad och inte i forhallande till dess stéillning pa marknaden
jaimfort med konkurrerande varor.

Sokanden har slutligen erbjudit sig att inkomma med mer information, aberopa
vittnen och inhimta ett sakkunnigutlatande for att styrka anvindningen av det sokta
varumirket, om forstainstansritten finner att det dr lampligt.

Harmoniseringsbyran har hanvisat till de i réttspraxis fastslagna kriterierna for
bedémningen av huruvida ett varumérke har uppnatt sdrskiljningsforméaga till foljd
av dess anvindning. Harmoniseringsbyran har hiirvid for det forsta angivit att aven
om karamellférpackningar kan fungera som en ursprungsangivelse, till foljd av
anvindning, kvarstar att det i forevarande fall inte har visats att de krav som stills
har uppfyllts.

Enligt harmoniseringsbyrén har granskaren och overklagandenimnden med rétta
dragit slutsatsen att den bevisning som s6kanden forebringat inte ér tillracklig for att
det skall kunna faststillas att det sokta varumérket har uppnéit sirskiljningsforméga
till foljd av anvéndning.
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De uppgifter om omsittningen som sékanden har tillhandahallit ir otillrickliga utan
information om den totala marknadsvolymen fér de varor som skall beaktas eller en
uppskattning av konkurrerande foretags omsittning. I de fall dar det &r friga om
massprodukter, sisom i férevarande fall, ir det avgorande kriteriet marknadsandelen
och inte uppgifter om omsittningen, vilka inte #r tillrickliga for att visa att ett
varumdrke dr ként,

Vidare utgér inte heller sokandens marknadsforingskostnader tillriicklig bevisning,.
Det r6r sig om marknadsforingskostnader till ett belopp av 27 729 000 tyska mark
(DEM) under &r 1998 och kostnader mellan cirka 10 000 000 och 17 500 000 DEM
under dren 1994-1997 i flera medlemsstater i Europeiska unionen. Det éir ndmligen
inte mjligt att mot bakgrund av den uppstillning som skanden har ingivit till stéd
for detta pastiende hirleda de kostnader som sékanden angivit. Det r oklart om
kostnaderna hinfor sig till kiinnetecknet "Werther’s Original”, karamellens form,
karamellens omslag eller om de har uppkommit for ndgot helt annat syfte. Dessutom
dr dessa uppgifter inte anvéndbara utan information som gor det mojligt att bilda sig
en uppfattning om omfattningen av marknadsféringen pa marknaden for de
ifragavarande varorna.

Det har i de enkiter som genomférts i sju medlemsstater i Europeiska unionen samt
i Norge hénvisats till kiinnetecknen "WERTHER'S”, "Werther’s Original” eller ”W.
O”, men det har inte gjorts ndgon hénvisning till det ifragavarande omslaget. Saledes
har det hirigenom inte visats att sékanden har lyckats att géra det ifrigavarande
omslaget kint for allménheten. Det borde dessutom ha visats att varumirket anvénts
i alla medlemsstater eller regioner i gemenskapen dér det foreligger registrerings-
hinder. De handlingar som har ingivits avser emellertid inte relevanta marknader
sisom Frankrike och Italien. Vidare ér det inte tillréickligt att visa att en viss form pa
en vara har anviints for att artikel 7.3 i forordning nr 40/94 skall kunna tillimpas,
utan det skall ddrutdver visas att omsténdigheterna kring anviindningen &r sidana
att den ifrdgavarande formen kan anses utgéra ett varumirke (domstolens dom av
den 18 juni 2002 i mél C-299/99, Philips, REG 2002, s. 1-5475, punkt 65).
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Harmoniseringsbyrén har for det andra anfort att begrinsningen av férteckningen
over de ifrdgavarande varorna till endast "karameller med kolasmak”, vilket
sokanden i andra hand har ansokt om vid 6verklagandendmnden, inte paverkar
bedémningen av huruvida det sokta varumirket har uppnétt sérskiljningsférmaga
till f6ljd av anvéndning,

Slutligen kan det inte godtas att sbkanden forebringar ytterligare bevisning, sisom
denne har erbjudit sig att gora. Talan vid forstainstansratten syftar till att, i den
mening som avses i artikel 63 i férordning nr 40/94, prova lagenligheten av de beslut
som harmoniseringsbyrans 6éverklagandenamnder fattar. Det innebdr att skriftlig
bevisning som dberopas for forsta gangen vid forstainstansritten skall avvisas och att
det inte dr nddvandigt att undersoka deras bevisvirde (forstainstansrittens dom av
den 5 mars 2003 i mal T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrdn — Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkterna 61 och 62). Foljaktligen kan
forstainstansratten a fortiori inte begira att sokanden forebringar ytterligare
bevisning.

Férstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.3 i forordning nr 40/94 &r de absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 b—d i férordning nr 40/94 ‘inte tillimpliga om varumérket, avseende de
varor eller tjinster som avses i registreringsansokan, har uppnatt sirskiljnings-
formaga'till f6ljd av dess anvindning. I det fall som avses i artikel 7.3 i forordning
nr 40/94, ir den omstindigheten att det kinnetecken som utgor det ifrigavarande
varumirket, till foljd av dess anvindning, faktiskt av malgruppen uppfattas som en
upplysning om kommersiellt ursprung for en vara eller en tjanst, en folid av en
ekonomisk anstringning frdn registreringssokandens sida. Detta motiverar att
allménintresset som ar  det bakomliggande syftet med artikel 7.1 b-d i samma
forordning far vika. Allmanintresset innebir att de varumirken som avses i denna
artikel skall kunna anvindas fritt av alla, for att undvika att en enskild niringsidkare
erhaller en orittmiitig konkurrensfordel (se, for ett liknande resonemang, forstain-
stansrittens domar av den 2 juli 2002 i mal T-323/00, SAT.1 mot harmoniserings-
byran (SAT.2), REG 2002, s. 1I-2839, punkt 36, och av den 29 april 2004 i
mal T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrdn (En olflaskas form),
REG 2004, s. 11-1391, punkt 41).
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For att ett varumérke skall uppna sirskiljningsformaga till féljd av dess anvindning
krévs for det forsta enligt fast réttspraxis att atminstone en betydande andel av
mélgruppen tack vare varumérket kan identifiera varan sdsom hérrérande fran ett
visst foretag. Att kravet for att ett varumirke skall uppna sirskiljningsformaga till
f6ljd av dess anvindning &r uppfyllt, kan emellertid inte faststillas uteslutande pa
grundval av allmédnna och abstrakta uppgifter, sisom bestimda procentsatser (se,
analogt, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade mélen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. [-2779, punkt 52, domstolens dom i
det ovanndmnda mélet Philips, punkterna 61 och 62, och domen i det ovannimnda
malet En 6lflaskas form, punkt 42).

For det andra krévs, for att ett varumirke skall kunna registreras med stéd av
artikel 7.3 i forordning nr 40/94, att det visas att varumirket till f6ljd av anvindning
har uppnétt sirskiljningsformaga i den del av gemenskapen dir sidan formaga
saknas enligt artikel 7.1 b—d i denna férordning (forstainstansriittens dom av den
30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyran (OPTIONS),
REG 2000, s. I1-1925, punkt 27, och domen i det ovannidmnda malet En 6lflaskas
form, punkterna 43 och 47).

Vid bedémningen av huruvida ett varumérke som #r foremal for en begéiran om
registrering har forvérvat sirskiljningsférmaga, kan for det tredje hiinsyn dven tas till
den marknadsandel som varumérket innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort
geografiskt omrade detta varumérke har brukats, hur stora investeringar som har
gjorts for att marknadsfora det, den andel av omsittningskretsen som tack vare
varumérket kan identifiera varan sisom hérrérande frén ett visst foretag samt
yttranden frén handelskammare och andra branschorganisationer. Om det pa
grundval av dessa uppgifter kan slas fast att den berdrda omsittningskretsen, eller
dtminstone en betydande andel av den, tack vare varumirket kan identifiera varan
sésom hérrérande fran ett visst foretag, skall slutsatsen dras att kravet i artikel 7.3 i
férordning nr 40/94 for registrering av varumdirket dr uppfyllt (domarna i de
ovannimnda mélen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 52, Philips,
punkterna 60 och 61, och En élflaskas form, punkt 44),
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Ett varumirkes sarskiljningsforméaga, inbegripet sérskiljningsforméga som uppnatts
till f6ljd av anvéndning, skall for det fjirde beddmas med avseende pa de varor eller
tjanster som registreringsansdkan omfattar och med beaktande av den uppfattning
som en normalt informerad samt skiligen uppmérksam och medveten genom-
snittskonsument av den berérda kategorin produkter eller tjanster kan tinkas ha (se,
for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda mélet Philips, punkterna 59
och 63).

Det skall mot bakgrund hirav i forevarande mél prévas huruvida Gverklagande-
nimnden har gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom att limna
sokandens argument avseende att det sokta varumdrket skulle ha registrerats for de
berdrda varorna och, sirskilt for karameller med kolasmak, med stod av artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 utan avseende.

Vad for det forsta betriffar sokandens argument som grundar sig pa uppgifter om
omsittningen avseende de berdrda varorna i gemenskapen for aren 1994-1998, har
overklagandenamnden med ritta faststdllt att dessa uppgifter i forevarande fall inte
4r sadana att de utgdr tillricklig bevisning for att det sokta varumérket har uppnatt
sarskiljningsférmaga till f6ljd av dess anvindning.

Overklagandenimnden har haft fog for att, i punkt 25 i det ifrigasatta beslutet,
faststilla att den ifrdgavarande omsittningen inte innebér att det kan bedémas hur
stor marknadsandel s6kanden innehar med avseende pa det sokta varumérket. Trots
upplysningar om hur stort antal och hur ménga ton karameller med det
ifragavarande omslaget som har saluforts, vilket foljer av uppgifterna i fréga, “ar
det oméjligt att géra en realistisk bedomning av sokandens stillning pa marknaden,
eftersom det saknas uppgifter om den totala marknadsvolymen f6r de varor som
skall beaktas eller en uppskattning av konkurrerande foretags omsittning, vilken
hade kunnat jimforas med sokandens omsittning”. Mot bakgrund hérav har
overklagandenimnden #ven haft fog for att, i samma punkt, ange att &ven om det pa
grundval av de nimnda uppgifterna om omsittningen skulle ha kunnat faststéllas
hur stor marknadsandel sékanden innehade med avseende pé det sokta varumérket,
innebir detta inte nodvindigtvis att det &r “det guldfirgade omslaget med tvinnade
andar som av malgruppen uppfattas som ursprungsangivelse”. Denna beddmning
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bekréftas av att de ifrdgavarande uppgifterna om omsittning visserligen visar att
karamellen med kolasmak "Werther’s Original” har saluférts av sékanden pa den
relevanta marknaden, men inte att den ifrigavarande omslagsformen har anvénts
sdsom varumirke for den berdrda varan.

Vidare har 6verklagandenimnden med riitta faststéllt att samma invindningar gér
sig géllande betriffande sokandens marknadsfoéringskostnader som betréffande
ovanndmnda uppgifter om omsittningen. I punkt 26 i det ifrigasatta beslutet har
overklagandendmnden angivit att de upplysningar som sokanden har limnat
avseende dessa kostnader 4r foga anvindbara, eftersom “de inte gér det méjligt att
bilda sig en uppfattning om omfattningen av marknadsforingen pa marknaden fér
de ifrdgavarande varorna”. Dessutom #&r det, sisom overklagandenimnden har
papekat, inte mdjligt att mot bakgrund av den uppstillning som s6kanden har ingivit
avseende marknadsforingskostnaderna i friga faststilla vad kostnaderna avser. Det
dr oklart om kostnaderna hinfor sig till kinnetecknet "Werther’s Original”,
karamellens form, karamellens omslag eller om de har uppkommit fér nigot helt
annat syfte. Detta marknadsforingsmaterial kan foljaktligen inte anses utgéra
bevisning som styrker att malgruppen uppfattar det sékta varumérket som en
upplysning om de berérda varornas kommersiella ursprung (domen i det
ovannidmnda mélet En 6lflaskas form, punkt 51).

Overklagandenimnden har i samma punkt i det ifrdgasatta beslutet dven angivit att
de ifrdgavarande kostnaderna inte dr sirskilt hoga ”i ett stort antal medlemsstater i
Europeiska unionen” och har tillagt att "det for vissa medlemsstater helt saknas
uppgifter”. Inte for nagot av &ren under den period som det héinvisas till (dren 1994—
1998) finns uppgifter om kostnader fér samtliga medlemsstater i Europeiska
unionen,

I det ifrdgasatta beslutet finns det ingen uppgift om i vilken del av gemenskapen som
varumirket saknar sérskiljningsformaga. Nir det giller sidana varumérken som inte
dr ordmirken, sasom det aktuella varumdrket, finns det skil att anta att
beddmningen av deras sirskiljningsférméga blir densamma inom hela gemenskapen,
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savida det inte finns konkreta indikationer som tyder pa det motsatta forhallandet.
Eftersorn det av handlingarna i malet inte framkommer att s& skulle vara fallet, skall
det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 anses
foreligga avseende det stkta varumirket inom hela gemenskapens omrade.
Varumirket maste siledes ha uppnatt en sirskiljningsformaga till folid av
anvindning inom hela gemenskapens omrade for att kunna registreras i enlighet
med artikel 7.3 i samma férordning (domen i det ovanndmnda mélet En 6lflaskas
form, punkt 47, se dven, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda
malet OPTIONS, punkt 27).

Mot bakgrund hérav innebir ovannimnda marknadsforingskostnader under alla
omstindigheter inte att det ir styrkt att malgruppen, eller tminstone en betydande
andel av den, inom hela gemenskapens omrade, for dren 1994-1998, uppfattar det
sokta varumirket som en angivelse av de berérda varornas ursprung.

Vad slutligen betriffar resultatet av de enkiiter som inlimnats till verklagande-
nimnden for prévning betriffande inarbetningen av kinnetecknen "WERTHER'S”,
"Werther’s Original” eller "W.O” fér karameller med kolasmak som saluférs av
sokanden, har éverklagandendmnden, i punkt 27 i det ifrigasatta beslutet, med rétta
angivit att dessa enkiter, vilka genomforts i olika medlemsstater i Europeiska
unionen, “inte innehéller nigra upplysningar om den eventuella sarskiljnings-
formagan hos det guldfirgade omslaget med tvinnade &ndar” utan "uteslutande
avser allménhetens kiannedom om beteckningen "Werther’s Original’ ”. Det skall
tilliggas att ndmnda enkiter inte heller har genomforts i samtliga medlemsstater i
gemenskapen och att de séledes, under alla omsténdigheter, inte utgor bevis for att
det ifrigavarande kinnetecknet har inarbetats sisom varumirke inom hela
gemenskapens omrade (se punkterna 78 och 86 ovan).

Av det ovanstaende foljer att sékanden inte har visat att det sokta varumdrket har
uppnatt sirskiljningsformaga inom hela gemenskapens omrade till f6ljd av dess
anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i férordning nr 40/94, vare sig
avseende karameller med kolasmak eller avseende karameller generellt sett.
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Hérav foljer att talan inte heller kan bifallas pa den andra grunden och att det inte &r
nddvéndigt att vidta de atgirder fér bevisupptagning som sékanden har begirt.

Den tredje grunden: Asidosdittande av artikel 74.1 Jorsta meningen i forordning
nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden har &sidosatt artikel 74.1
forsta meningen i forordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyran utan
sarskilt yrkande skall prova sakférhallandena. Det framgér nimligen inte vad
overklagandenimnden har grundat sig pa nir den gjort de iakttagelser betriffande
de faktiska omstindigheterna som &terfinns i punkterna 14-16 och 28 i det
ifrdgasatta beslutet, vilka roér fragan huruvida det ifrdgavarande varumirkets
utformning ér allmént férekommande, Dessutom anser sékanden att overklagande-
nédmnden borde ha gjort ytterligare undersokningar i syfte att visa att det sékta
varumérket &dr inarbetat.

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att slutsatsen att det ifrdgavarande
omslagets form och firg 4r allmént férekommande har dragits mot bakgrund av
praktisk erfarenhet, vilket framgir av punkterna 1416 i det ifragasatta beslutet. I
férevarande fall har det dessutom inte nigon betydelse om atskillnad gérs mellan
marknaden for karameller och marknaden for karameller med kolasmak, vare sig
med avseende pd artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 eller med avseende p4 artikel 7.3
i samma forordning,

Harmoniseringsbyrén har tillagt att en forutsittning for att den skall vara skyldig att
prova sakforhallanden som kan innebira att det sékta varumérket skall anses ha
uppnatt en sarskiljningsformaga till f6ljd av anvindning i den mening som avses i
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artikel 7.3 i forordning nr 40/94, #r att de har &beropats av sékanden. Harmoni-
seringsbyran ir inte heller skyldig att sjélv vidta ytterligare understkningar angaende
huruvida formen pa det ifrigavarande omslaget ér inarbetad (forstainstansrittens
dom av den 12 december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran
(ECOPY), REG 2002, s. I1-5301, punkterna 47 och 48).

Forstainstansrittens bedémning

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden har asidosatt artikel 74.1
forsta meningen i forordning nr 40/94, enligt vilken "[v]id forfarande infor byran
[denna] skall ... utan sérskilt yrkande prova sakforhillandena”. Overklagande-
nimnden har inte angivit vad som ligger till grund fér dess iakttagelser betréffande
att det sokta varumérket dr allmént forekommande, vilka terfinns i punkterna 14—
16 och 28 i det ifragasatta beslutet. Dessutom anser sckanden att overklagande-
nimnden borde ha vidtagit ytterligare undersékningar i syfte att visa att det sokta
varumirket #r inarbetat.

Det saknas fog for den forsta delen av denna grund, mot bakgrund av vad som har
angivits i samband med proévningen av den férsta grunden och sirskilt
punkterna 55-58 ovan.

Vad betriffar den andra delen av denna grund skall det erinras om att det enligt fast
rittspraxis, savitt avser artikel 7.3 i forordning nr 40/94, visserligen inte finns nagon
regel om att harmoniseringsbyrans (det vill siga granskarens eller, i forekommande
fall, 6verklagandenimndens) prévning endast skall avse de sakforhallanden som har
&beropats av parterna, till skillnad fran vad som foreskrivs i artikel 74.1 in fine i
samma forordning betriffande relativa registreringshinder. Om den som har ansokt
om en varumirkesregistrering inte har pastdtt att varumérket har uppnatt
sarskiljningsformaga till foljd av anvéndning, har harmoniseringsbyrén emellertid
ingen faktisk mojlighet att beakta det forhallandet att det sokta varumérket har
uppnatt sirskiljningsformaga. Ritten anser foljaktligen, i enlighet med principen att
ingen #r forpliktad att géra nagonting som dr omdjligt (ultra posse nemo obligatur)
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och trots den regel som slés fast i artikel 74.1 forsta meningen i forordning nr 40/94,
enligt vilken harmoniseringsbyran ”... utan sarskilt yrkande [skall] prova sakforhal-
landena”, att en forutsittning for att harmoniseringsbyrin skall vara skyldig att
prova sakférhallanden som kan innebira att det sékta varumirket skall anses ha
uppnétt en sirskiljningsformaga till foljd av anvindning i den mening som avses i
artikel 7.3 i férordning nr 40/94, dr att de har &beropats av sékanden (domen i det
ovanndmnda malet ECOPY, punkt 47).

I férevarande fall &r det ostridigt att sékanden har inkommit med bevisning till
harmoniseringsbyrdn som syftar till att visa att det sékta varumirket har uppnatt
sérskiljningsférméga till foljd av anvindning och att harmoniseringsbyran har gjort
sin bedémning pa grundval av denna bevisning. Under dessa omstindigheter har
avdelningarna vid harmoniseringsbyrén ingen ytterligare skyldighet och i synnerhet
inte den att ytterligare utreda denna frdga i syfte att kompensera for att den
bevisning som sékanden inkommit med inte ar tillricklig, Harav foljer att det saknas
fog f6r den andra delen av denna grund och att talan saledes inte heller kan vinna
bifall pa den tredje grunden.

Den fjéirde grunden: Asidosdittande av artikel 73 i Jorordning nr 40/94 och ritten att
yttra sig

Parternas argument

Sékanden har gjort gillande att den inte i tillsicklig utstrickning har givits mojlighet
att yttra sig i drendet, vilket innebir ett sidosdttande av artikel 73 i forordning
nr 40/94. Sékanden anser att 6verklagandenimnden inte har beaktat alla handlingar
som sokanden inkommit med i syfte att visa att det sékta varumirket har uppnatt
sdrskiljningsforméga till f6ljd av anviindning, Att sokanden i sin skrivelse av den
5 oktober 1998 (se ovan punkt 6) har erbjudit sig att i fsrekommande fall inkomma
med ytterligare uppgifter, bland annat avseende omfattningen av varumirkets
anvéindning, har inte heller beaktats. Sokanden har i malet dven erbjudit sig att
forebringa ytterligare bevisning avseende att varumérket r inarbetat, om forstain-
stansritten skulle finna att det vore lampligt.
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Harmoniseringsbyran har anfért att det framgir av det ifrdgasatta beslutet att
verklagandenamnden har granskat samtliga handlingar som sokanden ingivit
(enkiiter, uppgifter om omsittning och marknadsforingskostnader). Overklagande-
namnden har med-rétta dragit slutsatsen att denna bevisning inte ér tillracklig for att
visa att det sokta varumirket har uppnatt sirskiljningsformaga till foljd av
anvindning. Dessutom var harmoniseringsbyran inte skyldig att tillita sokanden
att inkomma med ytterligare bevisning. Harmoniseringsbyrdn anser slutligen att
sokandens begiran om att fi inkomma med ytterligare bevisning vid forstain-
stansriitten skall avslés.’

Forstainstansrattens bedémning

Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 far harmoniseringsbyrans beslut endast
grunda sig pa omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig Over.

Sékandens pastiende att sverklagandenimnden inte har beaktat alla handlingar som
sokanden inkommit med i syfte att visa anvindningen av det sokta varumarket skall
Jimnas utan avseende, eftersom det grundar sig pa ett felaktigt antagande. Det foljer
nimligen av punkterna 24-29 i det ifragasatta beslutet att samtliga handlingar har
granskats av overklagandendmnden, men att de inte har ansetts utgora tillrdacklig
bevisning for att det sokta varumérket har uppnétt sarskiljningsformaga till foljd av
anvindning. Dessutom ar det uppenbart att sokanden har haft mojlighet att ta
stillning till och bedéma relevansen hos de ifrigavarande handlingarna, eftersom det
4r s6kanden sjilv som har inkommit med dem.

Det finns inte heller fog for den andra delen av denna grund.

Det dr otvistigt att sokanden till granskaren har ingivit en férteckning Gver
omsittningsvolymen for karamellen med kolasmak ”"Werther's Original”, uttryckt i
ton for aren 1993—1997 i flera medlemsstater i Europeiska unionen (se punkt 4 i det
ifrigasatta beslutet). Granskaren har ansett att "sdkandens uppgifter om omsétt-
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ningen inte innebdr att det kan faststillas att konsumenten kinner igen
karamellerna tack vare deras omslag och férknippar dem med ett enda foretag”
och att det "utan tillging till jimférande uppgifter om konkurrerande foretags
omsittning eller uppgifter om den totala marknaden #r omgjligt att géra en
beddmning av uppgifterna om omsittning” (se punkt 5 andra strecksatsen i det
ifragasatta beslutet).

Sekanden har emellertid inte inkommit med nagra jimforande uppgifter till
dverklagandendmnden avseende sina egna och konkurrenternas marknadsandelar.
Déremot har stkanden inkommit med liknande uppstillningar éver omsittningen
av ovannimnda karamell for dren 1994-1998 samt andra uppgifter (enkiter,
marknadsforingskostnader) som enligt sékanden visar att varumirket ir inarbetat.

Under dessa omsténdigheter kan det inte goras gillande att harmoniseringsbyrans
avdelningar, och sirskilt inte éverklagandenimnden, har grundat sitt beslut pa
omsténdigheter som sékanden inte har haft tillfille att yttra sig 6ver. Det saknas
dirmed fog for denna delgrund.

Slutligen skall sékandens begéran att i forekommande fall fa forebringa ytterligare
bevisning vid forstainstansritten avseende att det sokta varumérket & inarbetat
avslds. Hirvid skall det erinras om att enligt fast rittspraxis kan bevisning som inte
forebringats under det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran inte
péverka det ifragasatta beslutets lagenlighet (se domen i det ovannidmnda malet En
olflaskas form, punkt 52, och dér angiven rittspraxis).

Under dessa omstindigheter kan talan siledes inte bifallas pa den fjirde grunden.

Mot bakgrund av det ovanstiende skall forevarande talan ogillas.
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Rittegangskostnader

o Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sékanden skall
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet,
skall svarandens yrkande bifallas.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 10 november 2004

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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