DOM AV DEN 29.4.2004 — MAL T-399/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)

I mal T-399/02,

Eurocermex SA, Evere (Belgien), foretritt av advokaterna A. Bertrand och
T. Reisch,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och ménster),
foretrddd av S. Laitinen och A. Rassat, bdda i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som har fattats av forsta
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyrdn den 21 oktober 2002 (drende
R 188/2002-1), avseende en ansdokan om registrering av ett tredimensionelit
varumirke (en flaska med ling hals i vilken en citronskiva dr fastsatt) som
gemenskapsvarumirke,

* Ritregdngssprik: franska.
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EUROCERMEX MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN AV EN OLFLASKA)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och
N.J. Forwood,

justitiesekreterare: J. Palacio Gonzélez, byradirektor,

1

med beaktande av den anskan som ingavs till forstainstansrittens kansli den 31
december 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till férstainstansrittens kansli den
24 april 2003,

efter forhandling den 25 november 2003,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 27 november 1998 ingav sokanden, vars verksamhet bestdr i att silja och
distribuera det mexikanska olet CORONA inom Europa, en ansdékan om
gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran), i
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enlighet med ridets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirke (EGT L 11, 1994 s. 1; svensk specialutgdva, omride 17,
volym 2, s. 3) i 4ndrad lydelse.

2 Det varumirke som registreringsansdkan avsdg ir en tredimensionell form f6r
vilken det dven gors ansprik pd firgerna gult och grént. Det framgir av den
grafiska framstillningen, sdsom den framstills i bilagan till registreringsanstkan
(atergiven i svart och vitt nedan), att varumirket utgors av en genomskinlig flaska
som ir fylld med en gul vitska och som har en lang hals i vilken i citronskiva med
gront skal 4r fastsatt.

3 De varor och tjinster som registreringsansokan avsig omfattas av klasserna 16,
25, 32 och 42 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell

II-139



EUROCERMEX MOT HARMONISERINGSBYRAN (FORMEN AV EN OLFLASKA)

klassificering av varor och tjdnster f6r varumirkesregistrering, med dndringar och
tilldgg, och motsvarar for var och en av klasserna féljande beskrivning:

— klass 16: ”Papper, kartong samt produkter dirav; trycksaker, bokbinderi-
material, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och
lim for pappersvaror och hushéllsindamail; kontorsutrustning med undantag
av mobler; plastmaterial fér emballering (ej ingdende i andra klasser)
teycktyper; klichéer ”,

— klass 25: ”Kldder, T-shirts, kortbyxor av alla slag; fotbeklddnader av alla
slag; huvudbonader av alla slag”,

— klass 32: ”Ol; mineral- och kolsyrat vatten, fruktjuicer”,

— klass 42: ”"Restauranger, barer, snackbarer”.

I skrivelse av den 18 oktober 1999 upplyste granskaren stkanden om att hon
ansag att det sokta varumdrket helt och héllet saknade sirskiljningsférméga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Ir-1397



5

DOM AV DEN 29.4.2004 — MAL T-399/02

I skrivelse av den 17 februari 2000, skickat per telefax den 22 februari 2000,
yttrade s6kanden sig i detta hinseende och gjorde gillande att ordmirket
CORONA ir ett kint varumirke. I denna skrivelse angav sékanden att det i de till
skrivelsen bifogade bilagorna forekommer en artikel med titeln La biére mexicaine
(det mexikanska olet) som publicerades i tidningen Le Monde den 31 augusti
1997. Dessa bilagor finns diremot inte i den akt som dverklagandenimnden har
overldmnat till forstainstansritten,

I skrivelse av den 25 september 2001 dndrade granskaren sin tidigare stindpunkt
att det s6kta varumirket helt och hillet saknade sirskiljningsférmaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och férelade sékanden att
inom tvd mdnader inkomma med bevisning som styrker att detta varumirke har
uppnatt sdrskiljningsférmdga till f6ljd av dess anvindning.

Genom beslut av den 21 december 2001 avslog granskaren registreringsansékan i
enlighet med artikel 38 i férordning nr 40/94, f6r de varor och tjdnster som
omfattas av klasserna 32 och 42 med motiveringen att det sokta varumérket helt
och hallet saknade sirskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94. Granskaren faststillde hirvid att sokanden inom den
foreskrivna fristen inte hade inkommit med bevisning som styrker att detta
varumirke har uppnétt sirskiljningsférmaga till f5ljd av dess anvindning.

Den 20 februari 2002 overklagade sdkanden granskarens beslut till harmonises-
ingsbyrdn i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94. Genom beslut av den
21 oktober 2002, som delgavs sdkanden den 24 oktober 2002 (nedan kallat det
omtvistade beslutet) ogiltigforklarade den férsta 6verklagandenimnden delvis
granskarens beslut i den del det innebar ett avslag p4 registreringsansokan for
varan “mineralvatten” som omfattas av klass 32. I ovrigt avslog 6verklagande-
nimnden overklagandet.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— dndra det omtvistade beslutet genom att ogiltigférklara granskarens beslut i
den del det avser f6ljande varor och tjinster: ”Ol, kolsyrat vatten och
fruktjuicer” och ”Restauranger, barer och snackbarer” samt terforvisa
drendet till granskaren f6r fortsatt handliggning, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedémning

Till stod for sin talan har sokanden &beropat tvd grunder som innebir att
artikel 7.1 b respektive artikel 7.3 i forordning nr 40/94 har asidosatts.
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Den forsta grunden: Asidosiittande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har ifrigasatt 6verklagandenimndens bedomning att konsumenterna
dr vana vid att den form som flaskan har och som utgor det sokta varumairket
anvinds for sdvil 6l som kolsyrade drycker och fruktjuicer. Sokanden anser att
det endast dr vissa mexikanska olsorter som siljs i flaskor med denna form,
medan 6vrig 6l som siljs i Europa, med undantag for vissa sorter som med
framgang har varit foremal for rittsliga forfaranden avseende varumirkesintring,
siljs i flaskor vilkas utformning markant skiljer sig frin den som utgor det sokta
varumérket.

Betrdffande fruktjuicer har sékanden anfért att den klassiska flaskan for dessa
drycker skiljer sig fran den aktuella flaskan genom att den 4r av en annan storlek
och har en kortare hals. Vad giller kolsyrat vatten har sékanden gjort gillande att
konsumenterna inte dr vana vid flaskor om 33 cl, sisom den omtvistade flaskan,
eftersom kolsyrat vatten vanligtvis siljs i flaskor om 75 cl eller 1 liter.

Slutligen har sokanden hinvisat till en tidningsartikel och har anfort att eftersom
en citronklyfta dr fastsatt i halsoppningen p4 flaskan fir det s6kta varumirket en
specifik karaktir som medfor att malgruppen kan faststilla det kommersiella
ursprunget f6r varor som presenteras pd detta sitt. Sékanden har vidare tillagt att
overklagandendmnden inte har motiverat dess stillningstagande sdvitt avser
fruktjuicer och kolsyrat vatten, di det inte dr sirskilt vanligt att denna typ av
drycker serveras tillsammans med en citronklyfta.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att flaskans form som utgor det sokta
varumdrket forfaller vara pafallande vanlig. Nir det giller just den avlinga halsen
pd den omtvistade flaskan har harmoniseringsbyrin, genom att ta fram vissa
exempel, anfort att ett flertal dlsorter siljs i flaskor som har samma utformning,.
Att en citronskiva dr fastsatt i flaskans hals utgor enligt harmoniseringsbyrin
endast ett tilligg av en intetsdgande bestdndsdel som dessutom &r vanligt
forekommande for vissa Olsorter. Harmoniseringsbyrdn har hirav dragit
slutsatsen att de olika delarna av det s6kta varumairket var for sig dr vanligt
forekommande vid forsiljning av de aktuella varorna och att det hirvid foreligger
konkreta indikationer pa att det gér att faststilla att dessa delar betraktade som
en enhet, ocksa dr vanligt forekommande inom den berérda verksamheten eller
skulle kunna vara det.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 fir ”varumirken som saknar
sdrskiljningsférmdga” inte registreras.

Med ett varumirkes sirskiljningsférmiga i den mening som avses i denna
bestimmelse avses att varumirket skall vara dgnat att séikerstilla att den vara som
dr foremal for registreringsans6kan hérrér fran ett visst foretag och, sdledes, dgnat
att sirskilja denna vara frdn andra foretags varor (se domstolens dom av den
18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475, punkt 35, och av den
8 april 2003 i de forenade malen C-53/01-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-
3161, punkt 40).

De varumirken som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 ir bland annat
sddana varumérken som ur mdlgruppens perspektiv ir allmint féorekommande i
handeln for att presentera de aktuella varorna eller tjinsterna eller i férhallande
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till vilka det 4tminstone finns konkreta indikationer pé att de kan anvindas pa ett
sidant sitt (se férstainstansrittens dom av den 2 juli 2002 i mél T-323/00, SAT.1
mot harmoniseringsbyrin (SAT.2), REG 2002, s. II-2839, punkt 37, och av den
5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrdn (dggformad
tablett), REG 2003, s. 1I-383, punkt 39).

Ett varumirkes sirskiljningsféormaga skall bedémas utifrdn dels de varor eller
tjinster som registreringsansokan avser, dels hur konsumenterna av dessa varor
eller tjinster uppfattar varumirket (se domen i det ovan i punkt 17 nimnda malet
Linde m.fl., punkt 41). Det handlar om den uppfattning som en normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan
tinkas ha (se, analogt, domstolens dom av den 16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut
Springenheide och Tusky, REG 1998, s. 1-4657, punkt 31, och domen i det ovan i
punkt 17 nimnda madlet Philips, punkt 63). ‘

Malgruppen for det sokta varumirket 4r samtliga slutkonsumenter. O, kolsyrat
vatten och fruktjuicer 4r nimligen dagligvaror och vad betriffar de tjanster som
det sokta varumirket avser, ror det sig om sedvanliga konsumenttjénster.

Vad giller de varor for vilka registreringsansdkan har avslagits i férevarande fall,
det vill siga 6l, kolsyrat vatten och fruktjuicer, utgors det s6kta varumdirket av
deras férpackning, nimligen sjilva flaskan samt ett tilldgg till denna f6rpackning i
form av en citronskiva. Eftersom drycker, liksom andra vitskor inte har nigon
egentlig form och férsiljning av dessa varor kriver en forpackning genom vilken
varan ges en form, skall denna férpackning vid bedémningen av anstkan om
registrering som varumairke likstillas med varans form.
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Det framgar av ridttspraxis att kriterierna for bedémningen av sirskiljnings-
férmagan hos tredimensionella varumirken som bestir av en varas form inte
skiljer sig frdn dem som skall tillimpas pd andra kategorier av varumirken. I
artikel 7.1 b i f6rordning nr 40/94 gérs det inte nigon itskillnad mellan olika
slags varumidrken ndr det giller bedomningen av deras sirskiljningsférméga
(angdende varors form, se domen i det ovan i punkt 18 nimnda maélet dggformad
tablett, punkt 44, samt avseende artikel 3.1 b i rddets férsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillnAirmningen av medlemsstaternas varumirkes-
lagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 17, s. 178),
se domen i det ovan i punkt 17 nimnda mdlet Linde m.fl., punkterna 42-49).

Malgruppen uppfattar dock inte nddvindigtvis ett tredimensionellt varumsirke
som utgbrs av varans forpackning pd samma sitt som ett ordmirke, ett
figurmirke eller ett tredimensionellt varumarke som utgérs av ett kidnnetecken
som dr oberoende av utformningen av de varor som det avser. Genomsnittskon-
sumenten 4r ndmligen inte, i avsaknad av ndgon grafisk eller textmissig
bestindsdel, van vid att grunda ett antagande om varors ursprung pi deras
forpackningar och det kan didrfor vara svart att faststilla att ett sidant
tredimensionellt varumirke har sirskiljningsformaga (se, analogt, domen i det
ovan i punkt 17 nidmnda mélet Linde m.fl., punkt 48, domstolens dom av den
6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. [-3793, punkt 65, och domen i
det ovan i punkt 18 nimnda malet dggformad tablett, punkt 45).

Sjilva forpackningen for en vara i flytande form #r oundginglig for dess
forsiljning och genomsnittskonsumenten tillskriver den i férsta hand en ren
forpackningsfunktion. Ett tredimensionellt varumirke som utgérs av en sidan
forpackning anses endast ha sirskiljningsformdga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om en normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument av en sidan vara kan, utan att
fdasta sdrskild uppmirksamhet och utan att anta ett analyserande och jimférande
betraktelsesitt, sirskilja de berdrda varorna fran andra féretags varor.
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Eftersom sékanden har ansékt om registrering av ett varumairke som bestar av
flera delar (ett sammansatt varumirke) dr det varumirkets helhetsintryck som
skall beaktas vid bedémningen av dess sirskiljningsférméga. Detta synsdtt &r
emellertid inte oférenligt med en bedémning av varumirkets olika delar var for
sig (se domen i det ovan i punkt 18 nimnda maélet dggformad tablett, punkt 54).

For det forsta ndr det giller det sokta varumirkets tredimensionella form
kinnetecknas den av en flaska av glas vars 6vre del har formen av en stympad kon
och som har en avling hals.

Overklagandenimnden har i punkt 13 i det omtvistade beslutet med ritta anfort
att flera dlsorter, men ocksa kolsyrade drycker och fruktjuicer séljs i flaskor med
en form som #r mycket lik den hir aktuella flaskans form. Harmoniseringsbyrdn
har i bilagan till sitt svar tagit fram flera bilder av 6lflaskor som styrker detta
pastdende. Sékanden har diremot inte férebringat ndgon bevisning till styrkande
att det med framgéing har vickts talan mot anvindning av likadana flaskor for
europeiskt 6l. Betriffande kolsyrat vatten och fruktjuicer 4r det allmédnt ként att
dessa drycker siljs i flaskor av olika storlekar och inte endast i flaskor om 75 cl
eller 1 liter sdsom sokanden har pastitt. Variationen av dessa flaskors former dr
dessutom mycket stor. Féljaktligen dr den berérda flaskans tredimensionella form
vanligt forekommande, eller kan dtminstone komma att bli det, for presentationen
av samtliga aktuella produkter.

Vad direfter betriffar den grona limeskivan si framgar det av hinvisningarna till
Internet som anges i fotnoten i punkt 15 i det omtvistade beslutet, och av de
kompletterande uppgifter som harmoniseringsbyran har limnat i bilagan till sitt
svar, att det dr styrkt att denna bestindsdel ir allmint forekommande i handeln
for att presentera 6l. Vad giller 6vriga berorda varor dr det allmént kint att
citronen &r allmint férekommande i handeln vid presentation av olika sorters
livsmedel. Detta giller ocksa citronskivor eller citronklyftor som ofta serveras
tillsammans med kolsyrat vatten eller andra alkoholfria drycker och dven lime
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anvinds pi detta sitt. Dessa omstindigheter utgér konkreta indikationer pa att
det dr mojligt att faststdlla att citron och dven lime kan vara allmint
forekommande i handeln vid presentation av de berérda produkterna.

Nir de giller de fiarger pd vilka det gors ansprak, framgér det av den grafiska
framstiliningen av det sdkta varumirket att det handlar dels om firgen pa det
gula innehéllet i flaskan som i sig dr genomskinlig, dels firgen pa citronskivans
grona skal och pa dess fruktkétt, vilket har en mycket ljus gulaktig gron firg. Den
gula firgen motsvarar firgen pd 6! och pd visst kolsyrat vatten, ndmligen
liskedrycker, medan de tvd nyanser av gront som &terges i framstillningen av
varumirket motsvarar den naturliga firgen pa limens skal och fruktkétt. Den
gréna och gula firgen dr dessutom vanliga farger som 4r allmént forekommande i
handeln vid presentation av alla sorters livsmedel och sdrskilt drycker.

Hirav foljer att det sokta varumirket bestir av en kombination av olika
bestandsdelar, vilka var och en kan vara allmiint férekommande i handeln fér att
presentera de varor som avses i registreringsansbkan och vilka saknar sirskilj-
ningsformdga i forhallande till dessa produkter.

Det framgér dessutom av rittspraxis att det forhallandet att ett sammansatt
varumirke endast bestdr av delar som saknar sirskiljningsférmdaga i forhéllande
till de varor och tjinster som #r i friga gor det mojligt att sluta sig till att detta
varumdrke betraktat i sin helhet ocksd kan vara allmint férekommande i handeln
for att presentera dessa varor eller tjinster (se domen i det ovan i punkt 18
nimnda malet SAT.2, punkt 49). Detta giller emellertid inte om det finns
konkreta indikationer — exempelvis avseende det sitt pa vilket de olika delarna
4r sammansatta — pa att det sammansatta varumirket, betraktat i sin helhet, har
en vidare innebdrd dn summan av dess bestindsdelar (se, for ett liknande
resonemang, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgorande till
domstolens dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, REG 2004, I-1619, punkt 65).
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I férevarande fall forefaller det inte foreligga ndgra sidana indikationer. Det s6kta
varumdrket som i huvudsak kdnnetecknas av en kombination av en tredimensio-
nell form av en flaska och dels firgerna gult och gront, dels en limeskiva, kan vara
allmint férekommande i handeln fo6r att presentera de varor som avses i
registreringsans6kan. Med hidnsyn sirskilt till varumirkets uppbyggnad, som
kdnnetecknas av att en limeskiva ir fastsatt i flaskans hals, dr det svart att
forestilla sig hur man p4 ett annat sitt skulle kunna kombinera dessa delar i en
enda tredimensionell enhet. Det dr dessutom det enda siitt pd vilket det gir att
tillfsra en dryck en limeskiva eller en limeklyfta nir denna dricks direkt ur
flaskan. Hirav foljer att det sdtt pa vilket det aktuella sammansatta varumirkets
delar har kombinerats inte kan anses ge detta sirskiljningsférméiga.

Det skall vidare tilldggas att eventuella skillnader mellan det sékta varumirkets
form och firg och andra flaskors form och firg, vilka fyller en funktion som
forpackning for dessa varor, inte har nigon inverkan pa denna slutsats. Det sékta
varumdrket, betraktat i dess helhet, skiljer sig nimligen inte nimnvirt frdn
grundlidggande former som anvinds for férpackningar for de berérda varorna och
vilka dr allmint férekommande i handeln, utan forefaller snarare utgdra en
variant av dessa former.

Genomsnittskonsumenten analyserar inte heller i detalj form och firg pa
forpackningen for de berdrda varorna utan #gnar den férhdllandevis liten
uppmirksambhet.

Det sokta varumirket, sdsom det uppfattas av en normalt informerad samt
skahgen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument, medfér siledes inte att
det gar att identifiera de varor som avses i registreringsansokan eller sirskilja dem
frdn varor med ett annat kommersiellt ursprung. Varumirket saknar sledes
sdrskiljningsférmdga i forhallande till dessa varor.
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Betriffande de tjinster som avses i registreringsansokan, nimligen restauranger,
barer, snackbarer, skall det pdpekas att dessa tjdnster sdrskilt har till syfte att silja
de berorda produkterna. Sdsom det ovan har faststillts kan det s6kta varumarket
vara allmint férekommande i handeln f6r att presentera dessa varor. Denna
slutsats utgér en konkret indikation pa att det 4r mojligt att faststilla att detta
varumirke dven kan vara allmint férekommande i handeln for att presentera
dessa tjdnster, Varumirket saknar sledes sirskiljningsforméga dven i férhéllande
till dessa tjdnster.

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pd den grunden att artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 har sidosatts.

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

Parternas argument

Sokanden har anfort att den inom hela gemenskapen i stor utstrickning har
anvint det sokta varumirket vid forsiljning av 6let CORONA och att detta
varumirke har varit foremal fér en omfattande marknadsforing, som var serios,
varaktig och fortlopande. S6kanden anser dérfor att det utifrdn varumérket dr
mojligt att faststilla att de berérda produkterna hirrér frin sékandens foretag.

Till stod for sin talan har sbkanden anfért foljande bevisning. For det forsta de
handlingar som den tidigare gett in i bilagan till inlagan, innehéllande grunderna
for overklagandet vid harmoniseringsbyrén, daterad den 19 april 2002, for det
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andra en tidningsartikel med titeln ”Det mexikanska 6let”, publicerad i tidningen
Le Monde, som sbkanden har dberopat under granskningsforfarandet, for det
tredje fem fotografier av flaskor och slutligen for det fjirde en artikel med titeln
“Dossier-Biéres” (Tema 6l).

Harmoniseringsbyrdn anser att den bevisning som forebringats av sokanden
under forfarandet infor 6verklagandenimnden inte med tillrickligt stor sikerhet
visar att det sokta varumirket har uppndtt sirskiljningsformaga till f6ljd av dess
anvindning och att de bevis som &beropas for forsta gdngen i ansokan till
forstainstansritten skall avvisas.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 utgor de absoluta registreringshinder som
anges i artikel 7 b, c och d i samma férordning inte hinder f6r registrering av ett
varumirke om detta till f6ljd av dess anvindning har uppnétt en sirskiljnings-
formaga i friga om de varor eller tjdnster for vilka det ans6ks om registrering. I
det fall som avses i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 ir nimligen den
omstindigheten att det kinnetecken som utgdr det berdrda varumirket av
malgruppen uppfattas som en upplysning om kommersiellt ursprung f6r en vara
eller en tjidnst resultatet av en ekonomisk anstringning frin registrerings-
sokandens sida. Denna omstindighet motiverar ett undantag frin de bakomlig-
gande hinsyn till allminintresset i artikel 7.1 b, ¢ och d enligt vilka de
varumirken som avses i dessa bestimmelser skall kunna anvindas fritt av alla for
att undvika att en enskild niringsidkare erhiller en orittmitig konkurrensfordel
(se domen i det ovan i punkt 18 nimnda malet SAT.2, punkt 36).

For det forsta framgar det av rittspraxis avseende tolkningen av artikel 3.3 i
direktiv 89/104, som har i stort sett samma normativa innehdll som artikel 7.3 i
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forordning nr 40/94, att det for att uppnd sirskiljningsférmdga till f6ljd av ett
varumérkes anvindning krivs att dtminstone en betydande andel av mailgruppen
p4 grund av varumirket kan ange att varorna eller tjansterna harror frin ett visst
foretag. De omstindigheter som skall foreligga for att kravet pad sirskiljnings-
formaga till f6ljd av anvindning skall anses vara uppfyllt, kan emellertid inte
faststillas enbart pd grundval av allmdnna och abstrakta uppgifter, sdsom
bestimda procentsatser (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den
4 maj 1999 i de férenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
REG 1999, s. 1-2779, punkt 52, och domen i det ovan i punkt 17 nimnda maélet
Philips, punkt 61).

For det andra krivs det for att ett varumirke skall kunna registreras med stéd av
artikel 7.3 i forordning nr 40/94 att det visas att varumirket till foljd av
anvindning har uppndtt sdrskiljningsformiga i den visentliga del av gemen-
skapen dir saddan forméga saknas enligt artikel 7.1 b, ¢ och d i denna férordning
(forstainstansrittens dom av den 30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyran (OPTIONS), REG 2000, s. [I-1925, punkt 27).

For det tredje skall vid beddomningen av huruvida varumirket i ett enskilt fall har
uppnétt sirskiljningsformaga till f6ljd av anvindning hidnsyn tas till sidana
faktorer som bland annat den marknadsandel som varumirket innehar, hur ofta,
hur linge och pa hur stort geografiskt omrdde detta varumirke har anvints, hur
stora investeringar som har gjorts av foretaget for att marknadsfora det. Limplig
bevisning i detta hiinseende dr bland annat yttranden frdn handelskammare och
andra yrkessammanslutningar samt opinionsundersdkningar (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 42 nimnda malet (Windsurfing Chiemsee,
punkterna 51 och 53, och domen i det ovan i punkt 17 nimnda malet Philips,
punkt 60).

For det fjirde skall varumirket ha uppnétt sirskiljningsformaga till foljd av
anvindning innan ansékan om varumirke inges (se forstainstansrittens dom av
den 12 december 2002 i mil T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran,
REG 2002, s. 1I-5301, punkt 36).
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Det dr mot denna bakgrund som det skall prévas om 6verklagandenimnden i
forevarande fall har dsidosatt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 genom att anse att
det sokta varumirket inte kunde registreras enligt denna bestimmelse.

I det omtvistade beslutet finns ingen uppgift om i vilken del av gemenskapen som
varumdrket saknar sirskiljningsformdga. Nar det giller sidana varumirken som
inte dr ordmérken, sdsom det aktuella varumirket, finns det skil att anta att
bedémningen av deras sirskiljningsformiga blir densamma inom hela gemen-
skapen, sivida det inte finns konkreta indikationer som tyder pd det motsatta
forhallandet. Eftersom 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 sékta varumirket inom hela
gemenskapens omrdde. Varumirket skall siledes inom hela gemenskapens
omrdde ha uppnitt en sirskiljningsférméga till f6ljd av anvindning for att
kunna registreras i enlighet med artikel 7.3 i samma férordning.

Sokanden har under det administrativa férfarandet vid harmoniseringsbyran i sin
inlaga innehéllande grunderna for 6verklagandet, daterad den 19 april 2002,
anfort att det sdkta varumirket har uppnétt sdrskiljningsformaga till f6ljd av
anvindning inom hela gemenskapens omride, och sékanden har hirvid gett in
arsredovisningen for ar 1999 avseende forsiljning och export f6r det mexikanska
foretaget Grupo Modelo SA de CV, marknadsféringsmaterial samt fotografier av
flaskor.

Det skall sdledes provas huruvida éverklagandenimndens slutsats att den
bevisning som forebringats inte med tillricklig sikerhet kunde styrka att
varumirket hade uppnétt sirskiljningsformiga till f6ljd av anvindning fore
ansokningsdagen.
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so  Harmoniseringsbyrdn har betriffande &rsredovisningen for ar 1999 avseende
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forsdljning och export fér det mexikanska foretaget Grupo Modelo SA de CV
med ritta pipekat att de flaskor som avses i denna inte alla 4r identiska med den
flaska som utgér det sokta varumarket och vidare att det p4 samtliga flaskor finns
en etikett med olika texter som exempelvis *corona”, ”corona extra”, *coronita”
eller “estrella”. I det ekonomiska resultatet for perioden 1990-1999 p4 sidorna 4
och 5 i detta dokument gors inte heller nidgon Atskillnad mellan de olika
varumirken som anvints av detta foretag eller mellan de olika geografiska
marknaderna. I de stycken i detta dokument som behandlar den europeiska
marknaden anges det endast p4 ett allmint och icke detaljerat sitt att stéllningen
for de varumirken som anvints av det mexikanska foretaget Grupo Modelo SA
de CV under ar 1999 har stirkts i Frankrike, Italien, Belgien, Tyskland, Grekland
och i andra linder, att en stark uppgéng har skett i Osterrike samt att intridet pd
marknaden i Forenade kungariket har forbittrats. Betrdffande den spanska
marknaden anges i huvudsak att stora marknadsféringskampanjer har genom-
forts och att forséljningsvolymen har 6kat med tolv procent i forhillande till &r
1998, vilket har stirkt varumirket Coronitas stillning som innehavare av den
storsta marknadsandelen av importerad 6l. I dokumentet finns diremot inte
nigon uppgift om det sékta varumirkets marknadsandel eller om hur stora
investeringar som har gjorts for att marknadsfora det. Av detta dokument 4r det
med andra ord inte méjligt att dra slutsatsen att 4&tminstone en betydande andel av
mélgruppen i gemenskapen uppfattar att varumirket ger en upplysning om de
ber6rda varornas eller tjansternas kommersiella ursprung,

Detsamma giller fér det marknadsféringsmaterial som ingetts av sékanden,
eftersom det hirav inte kan dras ndgon konkret slutsats sdvitt avser de faktorer
som anges ovan i punkt 44. Vidare innehaller inte det marknadsfoéringsmaterial
som ingetts av sokanden ndgon bevisning som styrker anvindning av varumirket
i den form som det har i registreringsansokan. P4 samtliga bilder som getts in har
den form och de firger som det gbrs ansprak pad kompletterats med sékandens
ordmérken. Detta material kan foljaktligen inte anses utgéra bevisning som
styrker att mélgruppen uppfattar att det sékta varumirket i sig, oberoende av de
ordmérken och figurmirken som det kompletterats med i marknadsforingen och
vid forsiljningen av varorna, ger en upplysning om de berérda varornas och
tjdnsternas kommersiella ursprung,.
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Det skall tillsiggas att s6kanden inte far dberopa bevisning for att styrka att det
sokta varumirket har uppnatt sirskiljningsférmaga som den har forebringat for
forsta gangen i bilagan till dess ansokan. Overklagandenimnden ir nimligen
endast skyldig att beakta bevisning som kan vara relevant f6r bedomningen av
huruvida ett varumirke har uppnitt sirskiljningsformiga till f6ljd av dess
anvindning, om registreringssbkanden har férebringat bevisningen under det
administrativa férfarandet vid harmoniseringsbyrdn (se domen i det ovan i
punkt 45 nimnda mélet eCopy, punkt 47). Foljaktligen kan bevisning som inte
forebringats under det administrativa férfarandet vid harmoniseringsbyran inte
innebira att det omtvistade beslutets lagenlighet ifragasitts.

Slutligen vad giller artikeln med titeln ”Det mexikanska olet” i tidningen Le
Monde, som sdkanden har hinvisat till i samband med granskarens prévning och
betriffande vilken det inte klart framgir av handlingarna i malet att den har
forebringats vid harmoniseringsbyran, ar det tillrickligt att papeka att denna
artikel endast avser den franska marknaden och sdledes inte visar att det sokta
varumirket har uppnétt sirskiljningsformaga inom hela gemenskapen.

Sokanden har siledes inte visat att det sokta varumirket har uppnétt sirskilj-
ningsférmdga till f6ljd av dess anvindning inom hela gemenskapens i den mening
som avses i artikel 7.3 i foérordning nr 40/94. Talan kan inte bifallas pd den
grunden att denna bestimmelse har dsidosatts.

Hirav foljer att talan skall ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersétta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden
har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegdngskostnaderna,

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantride den 29 april 2004 i Luxemburg,.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordforande
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