DOM AV DEN 12.1.2006 — MAL C-173/04 P

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 12 januari 2006 "

I mél C-173/04 D,

angdende ett oOverklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, vdckt den
6 april 2004,

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, Eppelheim (Tyskland), foretrétt
av H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenrdder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey,
K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner och B. Ertle,
Rechtsanwilte,

klagande,

i vilket den andra parten &r:

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

svarande i forsta instans,
* Rattegangssprak: tyska.
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meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna K. Schiemann,
K. Lenaerts, E. Juhdsz och M. Ilesi¢ (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: byradirektéren KH. Sztranc,

efter det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den 16 juni 2005,

och efter att den 14 juli 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG har i sitt éverklagande yrkat att
domen som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt den
28 januari 2004, i de forenade malen T-146/02-T-153/02, Deutsche SiSi-Werke
mot harmoniseringsbyrdn (pésar med plan botten) (REG 2004, s. 1I-447) (nedan
kallad den &verklagade domen), skall upphévas. I denna dom ogillades talan om
ogiltighetsforklaring av de beslut som fattats av andra 6verklagandenémnden vid
Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 28 februari 2002 (drendena R 719/1999-2—
R 724/1999-2, R 747/1999-2 och R 748/1999-2), i vilka begiran om registrering av
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atta tredimensionella varumirken forestillande olika upprittstiende pasar for
drycker avslogs (nedan kallade de omtvistade besluten).

Tillimpliga bestimmelser

[ artikel 7.1 b och c i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17,
volym 2, s. 3) foreskrivs foljande:

"Foljande far inte registreras:

b) varumirken som saknar sirskiljningsférmaga,

¢) varumirken som endast bestir av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna.”
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Bakgrund till tvisten

Klaganden ingav den 8 juli 1997 dtta ansokningar om registrering av tredimensio-
nella gemenskapsvarumirken till harmoniseringsbyrdn med stéd av radets forord-
ning nr 40/94.

Dessa varumirken forestillde former av olika upprittstdende pasar for drycker.
Péasarna hade rundad form med vid botten och hade enligt ansdkningarna en sida
som liknade en forlingd triangel eller en oval med konkava sidor i vissa fall.

De varor som avsigs i ansokan om registrering av de ndmnda varumérkena, med
beaktande av de dndringar som klaganden har gjort i detta avseende, var
“fruktdrycker och -juicer” som omfattas av klass 32 i Nice6verenskommelsen av
den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjénster for
varumérkesregistrering, med dndringar och tilligg.

Genom beslut av den 24 och den 27 september 1999 avslog granskaren vid
harmoniseringsbyran de atta ansokningarna med motiveringen att de saknade
sdrskiljningsforméga.

Genom de omtvistade besluten faststillde andra 6verklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran granskarens beslut. Overklagandenimnden ansag att kon-
sumenterna inte skulle uppfatta de upprittstiende pdsarna som en angivelse av det
kommersiella ursprunget utan endast som en férpackningsform. Overklagande-
ndmnden tillade att detta slags forpackning i konkurrenternas, férpackningstill-
verkarnas och dryckestillverkarnas intresse inte kunde goras till foremal for en
ensamratt.
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Forfarandet vid forstainstansritten och den éverklagade domen

Klaganden vickte talan vid forstainstansritten for att fa de omtvistade besluten
ogiltigforklarade.

Genom den overklagade domen faststillde forstainstansritten att andra Over-
klagandendmnden vid harmoniseringsbyrdn med rétta hade bedémt att de
varumirken for vilka registrering begirts saknade sirskiljningsformaga avseende
fruktdrycker och fruktjuicer.

I punkterna 39-43 i den 6verklagade domen avvisade forstainstansritten klagandens
argument enligt vilka férpackningen av fruktdrycker och fruktjuicer i upprittstiende
pésar inte dr vanligt forekommande i sig.

Klaganden hidvdade édven att de avbildningar som avses i ansékningarna innehaller
designelement som inte begrénsas till sedvanliga eller funktionella bestandsdelar.
Forstainstansritten undersokte, efter att i punkterna 44-51 i den overklagade
domen ha gjort en successiv genomgang av de olika bestdndsdelarna i prestationen, i
punkten 52 i samma dom, helhetsintrycket av de aktuella pésarnas utseende och
kom fram till att de ndmnda avbildningarna saknar sdrskiljningsférméga.

Forstainstansréitten avvisade sedan de andra argumenten som klaganden hade
framlagt och ogillade dérefter talan samt forpliktade klaganden att ersitta
rattegdngskostnaderna.
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Overklagandet

I overklagandet har klaganden dberopat tre grunder och yrkat att den 6verklagade
domen skall upphévas samt att harmoniseringsbyrdn skall forpliktas att ersitta
klagandens réttegéngskostnader.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrittens dom skall faststéllas och att
klaganden skall forpliktas att ersitta dess réttegdngskostnader.

Den forsta grundens forsta del

Parternas argument

Genom den foérsta grundens forsta del har klaganden gjort gillande att forstain-
stansrétten inte har kint till den varusektor som avses i registreringsansékan och
foljaktligen inte heller de férpackningsformer som skall anvindas som jamforel-
seobjekt for att bedéma sdrskiljningsformagan hos de varumirken for vilka
registrering begiirts.

Klaganden har anfort att konsumenterna inom dryckessektorn, till skillnad fran det
godtyckliga antagandet i punkt 38 i den 6verklagade domen, sedan linge &r vana att
pd varuférpackningen kunna se varifrin en vara kommer. Pa detta vis utgor
dryckesforpackningens form ett sdtt att kdnna igen densamma, vilket av en
genomsnittskonsument uppfattas som ett tecken pa ursprung och fdljaktligen som
ett varumirke.
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Av detta f6ljer, i enlighet med fast rittspraxis, att en dryckesférpacknings form som
kraftigt avviker fran normen eller frin vad som ér sedvanligt i branschen, uppfyller
sitt huvudsakliga syfte som ursprungsangivelse.

Enligt klaganden har forstainstansritten sjilv konstaterat att det inte finns bevis for
att uppréttstiende pasar avsedda for fruktdrycker och fruktjuicer anvinds. Pa den
europeiska marknaden forpackas fruktdrycker och fruktjuicer ndmligen, med
undantag fér klagandens varor, endast i glasflaskor eller i kartonger. Dessa pasar
dr foljaktligen inte en vanlig forpackningsform for de ndmnda dryckerna och det
borde ha fastslagits att de har sirskiljningsformaga.

Forstainstansritten gjorde en felaktig rittstillimpning nir den bedomde huruvida de
nimnda pdsarna var vanligt férekommande, genom att den inte beaktade
sedvanorna i fruktdryck- och fruktjuicebranschen pa europeisk niva utan
sedvanorna i branschen for flytande livsmedel i allménhet eller pd virldsniva.

Forstainstansritten gjorde éven en felaktig réttstillimpning nér den klassificerade de
aktuella upprittstiende pésarna som “geometriska grundformer”. Eftersom det,
forutom de upprittstiende pasar som klaganden anvinder, inte anvinds ndgra
sddana p& den europeiska marknaden for fruktdrycker och fruktjuicer, kan det inte
finnas nagon "grundform” fér en sadan pase avseende de némnda varorna.

Harmoniseringsbyran har erinrat om att det, i enlighet med fast rittspraxis, &r
viktigt vid bedémningen av en forpackningsforms sirskiljningsformdaga att
kontrollera om en genomsnittskonsument verkligen kan uppfatta den ndmnda
formen, utéver dess forpackningsfunktion, som en angivelse av den aktuella varans
kommersiella ursprung. I detta avseende uppfyller ett varumairke sitt syfte som
ursprungsangivelse nédr det kraftigt avviker frdn normen eller frdn vad som é&r
sedvanligt i branschen.

I-574



23

24

25

DEUTSCHE SISI-WERKE MOT HARMONISERINGSBYRAN

Nér varumirket avser en avvikande form i férhallande till normen eller vad som é&r
sedvanligt i branschen, fastslas i denna réttspraxis en mycket vidare referensram dn
den som avser de vanliga formerna for de varor som avses i varumérkesansékan. Om
en konsument redan &r van vid en sérskild sorts forpackning fér en viss vara tinker
denne fortfarande, enligt harmoniseringsbyran, nér han for férsta gangen stills infor
samma sorts forpackning pd en annan vara, att det endast dr friga om en
forpackningsform och inte en ursprungsangivelse avseende den andra varan. Nar
allménhetens uppfattning bedoms dr det dérfor felaktigt att endast beakta redan
existerande forpackningar for enbart de varor som avses i varumérkesansokan.

Forstainstansritten anvinde sig sdledes inte av en felaktig réttstillimpning nér den
beaktade andra forpackningar for flytande livsmedel &n dem som avsags i
registreringsansokan for varumiérkena.

Sattet pa vilket forstainstansritten i det enskilda fallet har avgrénsat det
jaimforelsematerial som behovdes for att beddma hur allmdnheten uppfattar
forpackningen dr for ovrigt en friga om faststillande och bedémning av
omstindigheter som inte skall bedémas av domstolen inom ramen for ett
overklagande.

Domstolens beddmning

I enlighet med fast réttspraxis skall ett varumairkes sirskiljningsformaga, enligt
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, bedomas utifrin dels de varor eller tjanster som
avses i registreringsansdkan, dels hur mélgruppen, som utgoérs av en normalt
informerad samt skéligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument av dessa
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varor eller tjdnster, uppfattar varumérket (se dom av den 29 april 2004 i de forenade
malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. [-5089, punkt 35 och dér angiven réttspraxis).

[ forevarande fall dr det ostridigt att de aktuella varumérkena som avses i
registreringsansdkan dr fruktdrycker och fruktjuicer och att malgruppen som berérs
bestar av samtliga slutkonsumenter, sdsom forstainstansritten fastslog i punkterna
34 och 36 i den 6verklagade domen.

Det foljer dven av fast réttspraxis att kriterierna for bedémning av sérskiljnings-
formagan hos tredimensionella varumirken som utgdrs av formen pé sjilva varan
inte skiljer sig fran dem som ér tillimpliga p& andra kategorier av varumirken
(domen i det ovanndmnda malet Henkel mot harmoniseringsbyran, punkt 38, och
dom av den 7 oktober 2004 i mal C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniser-
ingsbyrdn, REG 2004, s. [-9165, punkt 30).

Forstainstansréitten har i punkt 37 i den 6verklagade domen inom ramen for
bedémningen av dessa kriterier ritteligen erinrat om att den relevanta malgruppen
inte nédvindigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumirke som utgors av sjilva
varans utseende pa samma sitt som ett ordmérke eller ett figurmérke som utgors av
ett kinnetecken som inte dr beroende av utformningen av de varor som det
betecknar. Genomsnittskonsumenten dr nidmligen inte van vid att uppfatta form
eller forpackningar utan grafik eller text som utmirkande kdnnetecken for varans
ursprung, och det kan siledes vara svrare att pavisa ett sddant tredimensionellt
varumérkes sdrskiljningsférmaga dn ett ord- eller figurmérkes (se sérskilt domarna i
de ovannidmnda maélen Henkel mot harmoniseringsbyran, punkt 38, och Mag
Instrument mot harmoniseringsbyran, punkt 30).

Avseende i synnerhet tredimensionella varumérken som bestdr av férpackningen for
varor, sdsom vitskor, som till f6ljd av deras art siljs forpackade, har domstolen
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beslutat att de i sig skall gora det mojligt for en normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrdgavarande varor att, utan att
vara sdrskilt uppmirksam och utan att anta ett analyserande och jimférande
betraktelsesitt, sirskilja den ifrdgavarande varan frdn andra foretags varor (se, for ett
liknande resonemang, avseende artikel 3.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(EGT 1989, L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178), som dr
identisk med artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 samt dom av den 12 februari 2004 i
mal C-218/01, Henkel, (REG 2004, s. 1-1725, p. 53)).

Forstainstansritten anvinde sig ddrfor inte av ndgon felaktig réttstillimpning nér
den i punkt 38 i den 6verklagade domen faststillde att genomsnittskonsumenten
uppfattar formen pa en dryckesférpackning som en angivelse av varans
kommersiella ursprung endast om formen omedelbart kan uppfattas som en sddan
angivelse. Forstainstansritten har for ovrigt, i den ndmnda punkten i den
overklagade domen, inte pd nigot sitt fastslagit att konsumenten principiellt sett
skulle vara likgiltig infor formen i egenskap av ursprungsangivelse eller att en
flytande varas férpackning aldrig skulle kunna ha sérskiljningsfdrmaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

I enlighet med fast rittspraxis har endast ett varumérke som kraftigt avviker frén
normen eller frdn vad som &r sedvanligt i branschen, och séledes uppfyller sitt
huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 (domen i det ovannimnda
maélet Henkel mot harmoniseringsbyrén, punkt 39, och domen i det ovannimnda
mélet Mag Instrument mot harmoniseringsbyran, punkt 31).

A ena sidan foljer det inte av denna rittspraxis att referensbranschen systematiskt
méste begrdnsas till samma varor som avses i registreringsansokan. Det kan inte
uteslutas att konsumenter som koper en viss vara péverkas, i forekommande fall, i
sitt sdtt att uppfatta denna varas varumérke, av de marknadsforingsmetoder som ir
utvecklade f6r andra varor som de ocksd konsumerar. Det kan dérfor vara
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nodvindigt, beroende pd de aktuella produkternas natur och det varumirke for
vilket registrering begirts, att beakta en vidare bransch for att bedéma om
varumirket har sédrskiljningsférmaga eller inte.

I synnerhet nér det varumérke for vilket registrering begirts, som i detta fall, utgérs
av den tredimensionella formen av de ber6rda varornas forpackning kan — a fortiori
nér det krévs att varan pa grund av dess natur maste siljas forpackad, sa att valet av
forpackning ger varan dess form och skall jimstillas med varans form vid
provningen av en ansékan om registrering av forpackningen som varumérke (domen
i det ovannimnda malet Henkel, punkt 33) — bestimmelserna eller de relevanta
sedvanorna vara de som 4r tillimpliga i branschen for forpackning av produkter av
samma natur och avsedda for samma konsumenter som dem som avses i
registreringsansokan.

Det kan ndmligen inte uteslutas att genomsnittskonsumenten, som ir van att se
olika varor frdn olika foretag forpackade i samma sorts forpackning, inte omedelbart
identifierar den forpackningssort som anvénds av ett foretag vid forséljningen av en
viss vara som en ursprungsangivelse i sig, trots att den nimnda varan saluférs av
foretagets konkurrenter i andra foérpackningstyper. I detta avseende skall det
understrykas att den genomsnittskonsument som inte gér en marknadsundersok-
ning inte i forvig kan veta att ett enda foretag salufér en viss vara i en viss
forpackningstyp medan dess konkurrenter anvdnder andra forpackningssitt for
denna vara.

A andra sidan tillhor avgrinsningen av den varugrupp inom vilken jimforelsen skall
goras beddmningen av omstindigheterna. Det framgér emellertid av artikel 225 EG
och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att ett verklagande till domstolen
skall vara begrénsat till réttsfragor. Forstainstansritten dr dérfér ensam behorig att
faststilla och bedoma de relevanta omstdndigheterna liksom att bedoma bevis-
ningen. Beddmningen av dessa omstdndigheter och denna bevisning dr ddrfor inte,
utom i det fall dd uppgifter som understéllts ratten har missuppfattats, vilket inte har
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pastatts i forevarande fall, en rittsfriga som i sig dr understilld domstolens kontroll i
ett mél om 6verklagande (se dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV
mot harmoniseringsbyrdn, REG 2002, s. [-7561, punkt 22, och domen i det
ovannimnda malet Mag Instrument mot harmoniseringsbyran, punkt 39).

Dirfor har forstainstansrétten, utan att gora en felaktig réttstillimpning, kunnat
beakta de forpackningssorter som anvinds p& den europeiska marknaden for
flytande livsmedel i allmédnhet fér att bestimma om anvindningen av nigon av de
aktuella atta uppréttstdende pasarna gor det mojligt f6r genomsnittskonsumenten av
fruktdrycker och fruktjuicer, utan att vara sérskild uppmérksam och utan att anta ett
analyserande och jamforande betraktelsesitt, att sdrskilja klagandens varor fran
andra foretags varor.

P& samma sétt har forstainstansrétten i punkterna 47, 48 och 52 i den 6verklagande

» »

domen ritteligen kunnat hénvisa till den "allmédnna formen”, “grundformen” eller till
en upprittstiende péses "normala utseende”, former och utseende som forstain-
stansritten har kunnat bedéma med utgangspunkt fran de upprittstdende pasar som
anvénds for flytande livsmedel pa den europeiska marknaden.

Den forsta grundens forsta del kan sdledes inte liggas till grund for ett bifall av talan.

Den andra grunden

Parternas argument

Genom den andra grundens forsta del i 6verklagandet har klaganden gjort gillande
att forstainstansritten har stillt for hoga krav pa tredimensionella varumarken i
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forhallande till den ldga grad av sdrskiljningsférméga som krivs for att uppfylla
kraven i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Forstainstansritten borde ha tillimpat
samma rittspraxis som den som har utvecklats for tvddimensionella varumérken,
enligt vilken varumirken som endast uppvisar en liten skillnad i forhallande till
enkla geometriska former likvil kan registreras.

Aven om man antar att de upprittstdende pasarna utgor sedvanliga férpacknings-
former f6r fruktdrycker och fruktjuicer pa den europeiska marknaden uppvisar de
tredimensionella formerna fér de pasar som ansékan om registrering som
gemenskapsvarumirke avser tillrdckliga designelement for att uppfylla deras
funktion som ursprungsangivelse.

Genom den andra grundens andra del har klaganden gjort géllande att det
ankommer p& harmoniseringsbyrdn och forstainstansritten att motivera varfér de
ndmnda varumérkena inte av genomsnittskonsumenten uppfattas som en ursprungs-
angivelse for varorna ndr, som i forevarande fall, harmoniseringsbyran redan har
registrerat andra varumérken av samma typ i samma bransch och de varumérken for
vilka registrering begirts redan har registrerats i étskilliga medlemsstater som
nationella varumérken. Forstainstansrétten har emellertid inte motiverat detta i den
overklagade domen.

Harmoniseringsbyran har bemétt den andra grundens forsta del genom att géra
gillande att forstainstansritten inte har uppstillt hogre krav avseende tredimensio-
nella varumérkens sérskiljningsfrmdga utan har inskrénkt sig till att erinra om fast
réittspraxis enligt vilken den relevanta malgruppen inte nédvéndigtvis uppfattar ett
tredimensionellt varumirke, som utgdrs av sjilva varans utseende, pd samma sitt
som ett ordmairke eller ett figurmairke.
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Harmoniseringsbyran har tillagt att klaganden, inom ramen for ett dverklagande,
inte med framging kan ifrigasitta den bedémning av omstidndigheterna som
forstainstansritten gjort i punkt 52 i den overklagade domen, enligt vilken
designelementen i de varumirken for vilka registrering begirts dr alltfor obetydliga
for att den relevanta malgruppen skall ligga dem pd minnet.

Avseende den andra delen i samma grund har harmoniseringsbyran framfort att
argumentet att motiveringen skulle vara bristfillig uppenbart saknar grund.
Omstindigheten att ett varumirke har registrerats pa nationell niva medfér inte
ndgon sirskild motiveringsskyldighet for forstainstansritten nir den dverviger att
fatta ett beslut som skiljer sig fran ett beslut som fattats av en nationell
varumirkesmyndighet. Forstainstansritten skall endast motivera sin réttstillamp-
ning.

Domstolens beddmning

Avseende grundens forsta del innebér ett varumirkes sérskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att varumérket gor det majligt
att sikerstilla att den vara eller tjanst som ér foremal for registreringsansékan hérrér
fran ett visst foretag, och siledes att sirskilja denna vara fran andra foretags varor
(domarna i de ovanndmnda malen Henkel mot harmoniseringsbyran, punkt 34, och
Mag Instrument mot harmoniseringsbyrén, punkt 29).

For det forsta kan denna delgrund, av de skil som angivits i punkterna 28-30 i
forevarande dom, inte godtas i den mén det i denna delgrund har anmérks pa att
forstainstansritten i punkterna 37 och 38 i den dverklagade domen har fastslagit att
maélgruppen inte nédvéndigtvis uppfattar tredimensionella varuméarken som bestar
av formen och firgerna pa sjilva varan pa samma sitt som ett ord- eller figurmérke
och att genomsnittskonsumenten endast dr van vid att omedelbart uppfatta en
dryckesforpackning som utmirkande kénnetecken fo6r en varas kommersiella
ursprung om denna form omedelbart kan uppfattas som ett sddant kinnetecken.
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For det andra har, i den man det i denna delgrund anmirks pa att forstainstansritten
i punkterna 44-52 i den overklagade domen har faststdllt att pésarnas
tredimensionella former, som registreringsansdkan for gemenskapsvarumdrken
avser, inte uppvisar tillrickliga designelement for att uppfylla deras ursprungs-
funktion, denna del till syfte att ifrigasitta forstainstansrittens bedomning av
omsténdigheterna och kan inte tas upp till sakprévning av de skidl som det har
erinrats om i punkt 35 i férevarande dom.

Avseende den andra grundens andra del skall fér det forsta understrykas att
overklagandendmndens beslut, som fattas med stéd av forordning nr 40/94
betriffande registrering av ett varumirke sdsom gemenskapsvarumirke, omfattas
av en begrinsad behorighet och inte av en befogenhet att foreta skonsmaéssiga
bedémningar. Fragan huruvida dessa beslut dr lagenliga skall dérfor, sasom
forstainstansrétten faststillde i sak i punkt 55 i den éverklagade domen, enbart
bedémas p& grundval av denna férordning, sdsom den tolkats av gemenskapsdom-
stolarna, och inte pa grundval av 6verklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (se
forstainstansrittens dom av den 15 september 2005 i mél T-37/03 P, BiolD mot
harmoniseringsbyran, REG 2005, s. [I-7975, punkt 47).

For det andra har forstainstansrétten, i punkt 56 i samma dom, rétteligen faststillt
att dldre registreringar i medlemsstaterna enbart utgér omsténdigheter som, utan att
vara avgorande, endast kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (se,
for ett liknande resonemang, avseende registrering av nationella varumirken i olika
medlemsstater i enlighet med direktiv 89/104, domen i det ovannimnda malet
Henkel, punkterna 62 och 63). Det skall tilliggas att det inte finns ndgon
bestimmelse i forordning nr 40/94 enligt vilken harmoniseringsbyran, eller
forstainstansritten nér det giller ett 6verklagande, skulle kunna komma till samma
resultat som medlemsstaternas myndigheter i en liknande situation (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet DKV mot harmoniserings-
byrdn, punkt 39).

Det skall foljaktligen fastslas att forstainstansritten, som utforligt har forklarat
skélen till att de varumérken for vilka registrering begirts faller under registre-
ringshindren i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, har motiverat sitt beslut tillrickligt.
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Overklagandet kan foljaktligen inte bifallas pd den andra grunden.

Den forsta grundens andra del och den tredje grunden

Parternas argument

Genom den forsta grundens andra del och den tredje grunden i 6verklagandet, som
skall behandlas samtidigt, har klaganden i sak gjort gillande att forstainstansritten
har gjort en oriktig beddmning av sirskiljningsformagan, i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, hos de varumérken for vilka registrering begirts
mot bakgrund av eventuella konkurrenters intresse av att kunna anvinda de
upprittstdende pasarna till sina egna varor.

Klaganden har erinrat om att i enlighet med domstolens réittspraxis, skall vart och
ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordningen tillimpas
oberoende av varandra och prévas separat. Dessa registreringshinder skall dessutom
tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem.

I forevarande fall har forstainstansritten bedémt sirskiljningsformégan hos de
varumérken for vilka registrering begirts med utgdngspunkt fran fiktiva grund-
former och fran att upprittstiende pasar kan komma att anvéndas i framtiden for de
aktuella varorna. Frigan huruvida de upprittstiende pdsarna kan anvindas av
konkurrenter till fruktdrycker och fruktjuice innefattas inte i bedémningen av
sdrskiljningsférmagan i enlighet artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 utan hoér endast
till punkt c i samma stycke.
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Det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 innefattar
genomsnittskonsumentens intresse av att kunna kdnna igen de varor som utmérks
av varumirket och att férknippa dem med en viss producent. Konkurrentintresset
har, enligt klaganden, tillrickligt beaktats inom ramen for artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94, en bestimmelse som inte har dberopats som hinder mot registrerings-
ansokningarna av de aktuella varumérkena.

I andra hand har klaganden framhallit att forstainstansrétten, vid bedémningen av
intresset for eventuella konkurrenter att kunna anvéinda upprittstidende pasar till
sina egna varor, oriktigt har underlétit att beakta omstindigheten att klaganden
anvinder sddana pasar sedan atskilliga &r tillbaka for sina varor utan att ndgon har
imiterat dem.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att nir ett varumdrke saknar sérskiljnings-
formaga kan inte det allménna konsumentintresset hindra att detta varumérke
védgras registrering i enlighet med artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Konsumen-
terna skulle antagligen inte identifiera detta varumérke som en ursprungsangivelse
for varorna. Klagandens argument i detta avseende saknar rittslig grund och skall
inte godtas eftersom de dr uppenbart ogrundade.

For ovrigt foljer det av punkt 54 i den 6verklagade domen att forstainstansritten inte
har bedémt risken fér en monopolsituation fér upprittstiende pasar som ett
kriterium enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, varfor det enligt harmoniser-
ingsbyran inte finns skil att i férevarande fall undersoka om en sédan risk verkligen
foreligger.
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Domstolens beddmning

I enlighet med fast rittspraxis skall vart och ett av de registreringshinder som anges i
artikel 7.1 i forordningen tillimpas oberoende av varandra och prévas separat. Dessa
registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allménintresse som
ligger bakom vart och ett av dem. Det allménintresse som beaktas vid provningen av
vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och med skall, terspegla olika
hinsynstaganden beroende pé vilket registreringshinder det giller (domen i det
ovanndmnda mélet Henkel mot harmoniseringsbyran, punkterna 45 och 46, dom av
den 16 september 2004 i mal C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyran, REG
2004, s. [-8317, punkt 25, och domen i det ovannimnda milet BioID mot
harmoniseringsbyran, punkt 59).

Artikel 7.1 b i forordningen har till syfte att forhindra registrering av varumérken
som saknar sdrskiljningsforméga, vilken i sig gor att varumirkena kan fylla ett
varumirkes grundliggande funktion, som ér att for konsumenten eller slutanvén-
daren av en vara eller tjinst som tdcks av varumérket garantera dess ursprung, sa att
denne utan risk for forvixling kan sirskilja denna vara eller tjénst fran andra varor
och tjinster med ett annat ursprung (se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mal
102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgava,
volym 4, s. 107, och av den 18 juni 2002 i mél C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475,
punkt 30, samt domen i det ovannémnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyran,
punkt 23).

Med hénsyn till omfattningen av det skydd som ett varumirke erhaller genom
forordning nr 40/94 sammanfaller uppenbarligen det allménintresse som ligger till
grund for artikel 7.1 b i denna férordning med varumérkets grundldggande funktion
(domen i det ovanndmnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyran, punkt 27, och
domen i det ovanndmnda malet BiolD mot harmoniseringsbyrdn, punkt 60).

Avseende forbudet i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 mot registrering som
gemenskapsvarumirken av siddana kédnnetecken och upplysningar som i handeln
visar egenskaper hos varor eller tjénster for vilka registreringen soks, uttrycker det
en malsdttning av allménintresse som innebdr att sddana kénnetecken eller
upplysningar fritt skall kunna anvéndas av alla. Denna bestimmelse hindrar saledes
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att kdnnetecken och upplysningar forbehdlls ett enda foretag genom att de
registreras som varumérken (se dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P,
harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, REG 2003, s. [-12447, punkt 31, samt besluten av
den 5 februari 2004 i mal C-326/01 P, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. 1-1371, punkt 27, och i mal C-150/02 P Streamserve mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. [-1461, punkt 25).

Sasom domstolen tidigare har fastslagit dr det kriterium, enligt vilket varumérken
som allmint forekommer i handeln i syfte att presentera de aktuella varorna eller
tjdnsterna inte far registreras, under dessa forutsittningar relevant vid tillimpningen
av artikel 7.1 ¢ i férordningen, men skall inte ligga till grund for tolkningen av artikel
7.1 b i férordningen (domarna i de ovannimnda malen SAT.1 mot harmoniserings-
byrén, punkt 36, och BiolD mot harmoniseringsbyran, punkt 62).

I punkt 31 i den §verklagade domen har forstainstansritten fastslagit att med de
varumédrken som saknar sérskiljningsformaga i enlighet med artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 "avses bland annat sddana varumirken som ur malgruppens
perspektiv dr allmént férekommande i handeln for att presentera de aktuella varorna
eller tjdnsterna eller i forhallande till vilka det atminstone finns konkreta
indikationer pd att de kan anvindas péd ett sddant sitt”. Dessutom har forstain-
stansritten konstaterat, i den sista meningen i punkt 41 i samma dom, att det finns
konkreta indicier pd att upprittstdende pasar "kan anvéindas” i handeln for att
presentera de aktuella varorna och, i den sista meningen i punkt 42 i domen, att "det
allménna bruket av detta forpackningssitt [bekrdftas] av den férutsebara
utvecklingen av denna anvindning”.

I detta avseende kan det konstateras att forstainstansritten, trots dessa konstate-
randen i den 6verklagade domen, inte har grundat sin dom pa det kriterium som
ndmns i punkt 63 i forevarande dom.
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Det foljer nimligen av den forsta och den andra meningen i punkt 42 i den
overklagade domen att oberoende av fragan om de upprittstdende pésarna kan
anvidndas for fruktdrycker och fruktjuicer, har forstainstansritten fastslagit att de
varumirken for vilka registrering begirts saknar sérskiljningsformaga eftersom det
ifrigavarande forpackningssittet redan anvinds inom gemenskapen for flytande
livsmedel i allménhet och att det dérfor inte kan anses vara osedvanligt pa ett
tillrdckligt tydligt sitt for att genomsnittskonsumenten skall uppfatta forpackningen
i sig som en angivelse av ett sirskilt kommersiellt ursprung avseende en vara av detta
slag.

Forstainstansritten har sdlunda inte kommit till denna slutsats genom att stédja sig
pd mojligheten att de uppréttstdende pasarna i framtiden kan komma att anvéndas
allméint inom branschen for flytande livsmedel, vilket forstainstansrétten har antagit
sdsom referensram for sin undersokning, utan genom att konstatera att de redan har
en allmén anvindning. I och med att forstainstansrétten har gjort pa detta vis, har
den grundat sin slutsats pa ett korrekt kriterium.

Det dr darfor endast i fullstindighetens intresse som forstainstansritten, i den sista
meningen i punkterna 41 och 42 i den O6verklagade domen, dessutom har
konstaterat att de upprittstiende pasarna kan komma att anvindas i framtiden av
konkurrenter till klaganden avseende fruktdrycker och fruktjuicer.

For ovrigt kan det konstateras att frstainstansritten, i punkt 32 i den éverklagade
domen, ritteligen har framhallit att "det intresse som konkurrenterna till en sékande
av ett tredimensionellt varumérke, som utgdrs av en varas utférande, kan ha av att
fritt kunna vélja form och monster pa sina egna varor emellertid varken &r ett skél
som kan motivera en vigran att registrera ett sddant varumérke eller ett tillrickligt
kriterium i sig fér bedémning av varumirkets sirskiljningsformaga”.
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Forstainstansritten grundade de facto inte p& nédgot sitt den analys som gjordes i
punkterna 44—54 i den 6verklagade domen av de varumirken for vilka registrering
begirts pd eventuella konkurrenters intressen utan koncentrerade sig pa att avgora
huruvida de nédmnda varumiérkena mojliggér for en genomsnittskonsument av
fruktdrycker och fruktjuicer att, utan risk att forvixla varorna, skilja klagandens
varor frdn dem som kommer fran en annan producent.

Den forsta grundens andra del liksom den tredje grunden kan foljaktligen inte heller
bifallas och ddrmed skall 6verklagandet ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i domstolens réttegangsregler, vilken med stéd av artikel 118 i
samma réttegangsregler dr tillimplig i mél om 6verklagande, skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byréan har yrkat att klagandena skall forpliktas att ersdtta rdttegdngskostnaderna.
Klaganden har tappat malet och skall darfor forpliktas att bdra sina rittegangs-
kostnader och ersitta harmoniseringsbyrans rittegangskostnader.

P4 dessa grunder beslutar domstolen (forsta avdelningen) féljande:

1) Talan ogillas.

2) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG skall ersiitta rittegangs-
kostnaderna.

Underskrifter
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