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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 23 mars 2006 "

I — Inledning

1. Férevarande O6verklagande avser
foérstainstansrattens dom av den 10 november
2004.> Forstainstansratten ogillade genom
denna dom en talan om ogiltigforklaring av
ett beslut av andra overklagandendmnden
vid Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsby-
rin) ® om avslag pa ansékan om registrering
av ett varumirke bestdende av ett karamel-
lomslag med tvinnade éndar (fjarilsform).

2. Malet galler fragan huruvida omslaget har
sarskiljningsformaga, vilket ar ett grundkrav
for registrering. Séarskiljningsformagan har
féranlett en réttspraxis om tolkningen av
artikel 7.1 b i férordningen om gemenskaps-
varumirken* som ir tillrickligt omfattande

1 — Originalsprik: spanska.

2 — Forstainstansrittens dom (fjarde avdelningen) av den
10 november 2004 i mal T-402/02, Storck mot harmoniser-
ingsbyran (REG 2004, s. 1-3849).

3 — Beslut av den 18 oktober 2002 (drende R 0256/2001-4).

4 — Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym
2,s.3), i dess lydelse enligt radets férordning (EG) nr 3288/94
av den 22 december 1994 om genomforande av de avtal som
ingdtts inom ramen for Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83;
svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 37), och, senast,
radets forordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004
(EGT L 70, s. 1).
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for att ligga till grund for ett avgorande
avseende de pastienden som forts fram av
klaganden, som har utvidgat diskussionen till
fragan huruvida sarskiljningsférmaga har
forvirvats till foljd av anvandning.

3. Malet ror édven forfarandet vid harmoni-
seringsbyrans overklagandendmnder, nir-
mare bestdmt skyldigheten att limna en
motivering samt att prova sakforhallandena
pa eget initiativ. Aven dessa aspekter kom-
mer att undersékas i detta forslag till
avgérande.

II — Tillimpliga bestimmelser

4. De bestimmelser som skall tillimpas for
att avgora forevarande overklagande ater-
finns i férordning nr 40/94.

5. Enligt artikel 4 4r det mojligt att som
gemenskapsvarumirke registrera "alla kin-
netecken som kan édterges grafiskt, sarskilt
ord, inbegripet personnamn, figurer, bok-



STORCK MOT HARMONISERINGSBYRAN

stiver, siffror, formen pa en vara eller dess
utstyrsel, forutsatt att kdnnetecknet i fraga
kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster
fran andra foretags”.

6. Enligt artikel 7.1, som har rubriken
"Absoluta registreringshinder”, dr det inte
mdojligt att registrera:

”a) Kénnetecken som inte uppfyller kraven i
artikel 4.

b) Varumirken som saknar sarskiljningsfor-
maga.

7. Artikel 7.2 har foljande lydelse:

”2. Punkt 1 skall tillimpas éven om registre-
ringshindren endast finns i ... en del av
gemenskapen.”

8. Enligt artikel 7.3 skall punkterna 1 b, ¢
och d inte tillimpas “om varumairket till f6ljd
av dess anvindning har uppnatt en sérskilj-
ningsférmaga i fraga om de varor eller
tjanster for vilka det ansdks om registrering”.

9. Under rubriken "Beslutets grunder” fore-
skrivs i artikel 73 att ”[b]yréns beslut skall
innehélla beslutets grunder. Beslut far endast
grunda sig pa omstindigheter som parterna
har haft tillfille att yttra sig Gver.”

10. Angaende provningen av sakférhallan-
dena pa eget initiativ anges i artikel 74
foljande:

”1. Vid forfarande infér byran skall denna
utan sérskilt yrkande préva sakférhallandena;
dock skall i drenden om relativa registre-
ringshinder prévningen vara begrinsad till
vad parterna aberopat och yrkat.
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IIT — Bakgrunden till 6verklagandet

A — Bakgrunden till mdlet i forstainstans-
rdtten

11. August Storck AG ingav den 30 mars
1998 en ansckan om gemenskapsvarumirke
till harmoniseringsbyran i enlighet med for-
ordning nr 40/94. Varumirket bestod i
atergivningen i perspektiv av formen pa ett
karamellomslag med tvinnade dndar (fjérils-
form), som avbildas nedan:

12. De varor som ansdkan avsag ingar i
Klas. 30 i Nicedverenskommelsen > och mot-
svarar foljande beskrivning: Karameller.

5 — Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell
Klassificering av varor och tjanster vid varumirkesregistrering,
med dndringar och tilligg.
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13. Genom beslut av den 19 januari 2001
avslog granskaren klagandens ansékan med
hinvisning till att det s6kta varumirket
saknade sirskiljningsformaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
och att det inte heller hade foérvarvat sirskilj-
ningsformaga till f6ljd av anvindning avse-
ende karameller med kolasmak i den mening
som avses i artikel 7.3 i samma f6rordning.

14. Klaganden 6verklagade granskarens
beslut till harmoniseringsbyran den 13 mars
2001 med stod av artikel 59 i forordning
nr 40/94, med yrkandet att granskarens
beslut skulle upphévas.

15. Genom beslut av den 18 oktober 2002
avslogs Gverklagandet av andra 6verklagan-
dendmnden pa de skil som redovisas i den
6verklagade domen.

16. Overklagandenimnden ansig att det
utifrin den grafiska atergivningen av det
sokta varumirket inte var majligt att urskilja
de tre firger som klaganden aberopat och att
dessa for 6vrigt var allmént férekommande i
handeln.

17. Dessutom ansdg G6verklagandenimnden
att de uppgifter som hade laimnats inte visade
att sérskiljningsférmaga hade forvirvats for
karamellerna i allménhet, eller for karameller
med kolasmak i synnerhet, till f6ljd av
varumairkets anvindning.
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18. Sedan de administrativa mojligheterna
hade uttémts vickte August Storck KG talan
om ogiltigférklaring genom ansékan som
inkom till forstainstansriattens kansli den
26 maj 2003.

B — Den dverklagade domen

19. August Storck KG aberopade fyra grun-
der till stéd for sin talan, nidmligen asido-
sittande av artikel 7.1 b, artikel 7.3, artikel
74.1 forsta meningen och artikel 73 i forord-
ning nr 40/94.

20. Forstainstansritten faststillde, innan den
prévade grunderna for talan, foremalet for
tvisten, eftersom klaganden och harmoniser-
ingsbyran hade olika uppfattning om kénne-
tecknet, och slog dérvid fast att det var fraga
om ett figurmirke bestiende av atergiv-
ningen av formen pa ett omslag med
tvinnade éndar (fjarilsform),® i guldfirg,”
avseende karameller. ®

21. Inom ramen for den forsta grunden
bedémde foérstainstansritten sérskiljnings-
forméagan dels med utgingspunkt frin de
varor och tjanster for vilka registrering sokts,
dels med utgingspunkt fran omsittnings-

6 — Punkterna 21 och 22.
7 — Punkterna 23-28.
8 — Punkterna 29-38.

kretsens uppfattning.” Fér att bedéma om
allménheten kunde uppfatta omslagets kom-
bination av form och firg som en uppgift om
ursprunget utredde férstainstansritten dér-
efter helhetsintrycket av kombinationen '°
och slog fast att omslagets sirdrag inte skiljer
sig tillrackligt mycket fran de grundliggande
former som allmént anvinds avseende
omslag for karameller och att de saledes inte
ar sddana att omséttningskretsen minns dem
som en angivelse av varans kommersiella
ursprung.

22. Den bekriftade dven den risk f6r mono-
polisering av omslaget for karameller som
6verklagandendmnden hade pekat pa, genom
att sla fast att omslaget saknar sarskiljnings-
férmaga avseende karamellerna, vilken avser
det allménintresse som ligger till grund fér
det absoluta registreringshindret i artikel 7.1
c i forordning nr 40/94. ™

23. Av ovanstaende Overviaganden drog
férstainstansritten slutsatsen att en normalt
informerad och skiligen uppmirksam och
medveten genomsnittskonsument inte upp-
fattar det sokta varumirket si, att det ar
dgnat att identifiera de berérda varorna och
sirskilja dem fran varor med ett annat
kommersiellt ursprung och att talan séledes
inte kunde bifallas pa den grunden.

9 — Punkterna 48-53.
10 — Punkterna 54-58.
11 — Punkt 60.
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24. Forstainstansritten bifoll inte heller
talan pad den andra grunden, som avsag
asidosittandet av artikel 7.3 i foérordning
nr 40/94, eftersom det inte visats att sérskilj-
ningsformaga forvarvats till foljd av anvind-
ning.

25. Forstainstansritten erinrade forst om
kraven enligt réttspraxis for att sarskiljnings-
formaga skall anses foreligga, nimligen
angivande av att varorna eller tjinsterna
kommer fran ett visst foretag,'” hinvis-
ningen till en del av Europeiska unionen,
dir det tidigare saknade sérskiljningsfor-
maga, * och, slutligen, beaktandet av vissa
objektiva faktorer vid bedémningen av om
sarskiljningsformaga forvirvats, '

26. Direfter underkinde forstainstansritten
August Storck KG:s argument, som grun-
dade sig pa forsiljningssiffror och de hoga
reklamkostnaderna for marknadsféringen av
kolan Werther’s Original (Werther’s Echte).
Det ingivna marknadsféringsmaterialet inne-
holl ndmligen inte nagon som helst uppgift
om anviandningen av varumirket i den form
for vilken registrering hade soékts, da det
férekom tillsammans med ord- och figur-
mirken, och da uppgift saknades om vilken

12 — Dom av den 4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779),
punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips
(REG 2002, s. I-5475), punkterna 61 och 62.

13 — Enligt forstainstansrittens dom av den 30 mars 2000 i mal
T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyran (OPTIONS)
(REG 2000, s. 11-1925), punkt 27 , och av den 29 april 2004 i
mdl T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyran (for-
men pé en dlflaska) (REG 2004, s. I1-1391), punkterna 43—47.

14 — Domen i de ovanndmnda férenade méalen Windsurfing
Chiemsee, punkterna 51 och 52, och domen i det ovan-
nédmnda malet Philips, punkterna 60 och 61.
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del av kostnaderna som motsvarade de
respektive kinnetecknen. ** Dessa kostnader
styrker inte heller att omséttningskretsen
inom hela gemenskapens omréade uppfattar
det sokta varumirket som en angivelse av
varornas ursprung. '°

27. Forstainstansritten godtog slutligen inte
heller att de enkiter som inldmnats av
klaganden visade att kidnnedomen om de
karameller som salufors av August Storck
KG, i egenskap av en immaterialrittighet,
hingde samman med dess form, utan snarare
med beteckningen Werther’s Original. '/

28. Inom ramen fér den tredje grunden
gjorde klaganden gillande att artikel 74.1
forsta meningen i forordning nr 40/94 hade
asidosatts, eftersom Gverklagandenimnden
borde ha gjort ytterligare undersékningar i
syfte att visa anvindningen av det sokta
varumarket.

29. Forstainstansritten underkinde dessa
argument med hidnvisning till att harmoni-
seringsbyran bara dr skyldig att préva
sakforhallanden som kan innebdra att det
sokta varumirket skall anses ha férvirvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning
i den mening som avses i artikel 7.3 i
férordning nr 40/94, om sadana aberopats
av sokanden. Da det framgick att August
Storck KG hade inkommit med viss bevis-

15 — Punkterna 82-84.
16 — Punkterna 85—87.
17 — Punkt 88.
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ning till harmoniseringsbyran pa vilken 6ver-
klagandendmnden grundat sin bedémning
hade harmoniseringsbyran ingen ytterligare
skyldighet. Den hade, framfoér allt, ingen
skyldighet att ytterligare utreda fragan i syfte
att kompensera for att den bevisning som
stodde yrkandet inte var tillricklig. '®

30. Genom den fjiarde grunden kritiserades
harmoniseringsbyran for att ha asidosatt
artikel 73 i forordning nr 40/94 genom att
inte beakta alla handlingar som klaganden
hade inkommit med och fér att ha asidosatt
klagandens ritt att yttra sig. Inte heller den
grunden vann gehor hos forstainstansritten.

31. Grunden underkidndes dels dirfor att
den var baserad pa ett felaktigt antagande,
eftersom overklagandendmnden hade
granskat handlingarna, men inte funnit dem
tillrdckliga for att styrka att varumérket hade
forvarvat sarskiljningsformaga till f6ljid av
anvindning. Férstainstansritten papekade
vidare att klaganden sjilv hade inkommit
med handlingarna och sdledes hade mdjlig-
het att ta stillning till och bedéma deras
relevans. '

IV — Forfarandet vid domstolen

32. Overklagandet fran August Storck KG
inkom till domstolens kansli den 28 januari

18 — Punkt 96.
19 — Punkterna 100 och 101.

2005 och beméttes av harmoniseringsbyran
den 15 april samma ar, men replik eller
duplik har inte ingivits.

33. Vid foérhandlingen den 16 februari 2006,
som holls tillsammans med forhandlingen i
mil C-24/05 P mellan samma parter, deltog
ombuden fér bada parterna.

V — Bedémning av grunderna fér 6ver-
klagandet

34. Klagandebolaget har vidhallit de fyra
grunder som aberopades vid forstainstans-
ritten. De avser asidosittandet av artikel 7.1
b, artikel 74.1 forsta meningen, artikel 73 och
artikel 7.3 i férordning nr 40/94.

35. Harmoniseringsbyran har yrkat att éver-
klagandet skall avvisas savitt avser den forsta
grundens tredje del och den andra grunden i
sin helhet. Siledes skall dessa pastienden
provas forst.
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A — Frdagan om upptagandet till prévning i
sak av vissa av grunderna

1. Upptagande till prévning i sak av éver-
klagandet savitt avser den forsta grundens
tredje del

36. Genom denna grund har August Storck
KG kritiserat forstainstansritten for att ha
gjort en felaktig bedomning av fjarilsformens
sirskiljningsformaga, i strid med artikel 7.1 b
i férordning nr 40/94.

37. Klaganden anser att bedémningen av
omslagspapperets firgkombination dr otill-
ricklig och att granskningen av koparens
handlande dr ofullstindig. Harmoniserings-
byran har forklarat att dessa fragor avser
prévningen av de faktiska omstindigheterna
och siledes faller utanfér ramen for over-
klagandet.

38. En ldsning av 6verklagandet visar tydligt
att klaganden kritiserat resultatet av bedom-
ningen av vissa sakfragor. Enligt artikel 58 i
domstolens stadga har domstolen dock inte
ritt att prova de faktiska omstandigheterna
eller bevisningen, annat 4n da det gors
gillande att de faststillda omstindigheterna
ar materiellt oriktiga eller da bevisningen
missuppfattats, *> och det kan saledes bara

20 — Dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 B, DKV mot
harmoniseringsbyran (REG 2002, s. 1-7561), punkt 22.
Angdende rickvidden av kontrollen inom é6verklagandets
ram, se dven mitt forslag till avgérande i det mélet, punkterna
58-60.
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konstateras att den forsta grundens tredje del
inte kan tas upp till prévning i sak.

2. Upptagande till prévning i sak av den
andra grunden

39. Harmoniseringsbyran har kritiserat
August Storck KG for att upprepa argument
som framfordes till stod fér en liknande
grund vid forstainstansrétten och med hin-
visning till fast rittspraxis®' begira att
domstolen skall avvisa 6verklagandet i denna
del.

40. Det stimmer visserligen att klaganden
till stéd for pastiendet att artikel 74.1 forsta
meningen i férordning nr 40/94 asidosattes i
den 6verklagade domen har fort fram samma
argument som vid férstainstansrétten. Bort-
sett fran att klaganden inte hade négon
annan mojlighet stoder punkt 32 sista
meningen just kritiken mot férstainstans-
ritten, ndmligen att ha godtagit harmoniser-
ingsbyrans beddmning.

41. Under dessa foérhallanden var det, trots
likheten mellan August Storck KG:s resone-
mang vid forstainstansratten och det som

21 — Beslut av den 24 april 1996 i mal C-87/95 B, CNPAAP mot
radet (REG 1996, s. 1-2003), punkt 29 och foljande punkter,
och av den 17 oktober 1995 i mal C-62/94 P, Turner mot
kommissionen (REG 1995, s. I-3177), punkt 17.
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férts fram inom ramen for overklagandet,
berittigat att framfora likartade argument till
stod for pastiendet att forstainstansritten
asidosatt sagda artikel 74. Saledes 4r den
kritik som harmoniseringsbyran riktat mot
klaganden, for att denne inom ramen for
denna grund inte ifrdgasatt den enda nya
kommentaren i domen, utan verkan, efter-
som parten sjalvstandigt valjer inriktningen
pa sin kritik.

42. Foljaktligen anser jag att domstolen skall
ogilla harmoniseringsbyrans yrkande om att
6verklagandet skall avvisas savitt avser denna
grund.

B — Bedomning i sak av grunderna for
overklagandet

1. Den forsta grundens tva forsta delar:
asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94

a) Bedémning av den forsta delgrunden

43. Klaganden har kritiserat forstainstans-
ritten for att genom att behandla omslaget
pa ett viisentligt annat sétt dn andra typer av
konfektyr ha hojt kraven pa varumirkets
sirskiljningsformaga, trots att det framgar av

artikel 7.1 b att det ar tillrickligt att
kinnetecknet har lag sirskiljningsforméga
for att det skall kunna registreras som
gemenskapsvarumirke.

44. Harmoniseringsbyran har gjort gillande
att kritiken innebir ett bortseende fran fast
rattspraxis rorande denna typ av varumér-
ken, dven om det i férevarande fall visserli-
gen ir friga om en tvadimensionell atergiv-
ning (fotografi) av ett tredimensionellt kin-
netecken.

45. Den omtvistade bestimmelsens ordaly-
delse tycks utan tvekan tala for att det skall
vara mdjligt att registrera alla kdnnetecken
med ett minimum av sérskiljningsférmaga.

46. Domstolen har slagit fast att dven om
kriterierna for att bedéma tredimensionella
varumirkens sérskiljningsférmaga inte skil-
jer sig fran dem som skall tillimpas pa andra
kategorier av varumirken, ** rader det enig-
het om att det i praktiken kan vara svarare
att visa att denna typ av kdnnetecken har
sirskiljningsformaga én att visa att ord- eller
figurrrégrken har sidan sarskiljningsfor-
méga.

22 — Domen i det ovanndmnda malet Philips, punkt 48, och dom
av den 8 april 2003 i de férenade malen C-53/01-C-55/01,
Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkt 42.

23 — Domen i de ovanndmnda forenade maéalen Linde m.fl.,
punkt 48.
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47. Domstolen har dessutom vid flera till-
fallen konstaterat att genomsnittskonsumen-
ten inte noédvindigtvis uppfattar — och
genomsnittskonsumentens uppfattning ar
en avgorande faktor vid bedémningen av
sirskiljningsférmagan hos kénnetecken
betraffande vilka registrering séks — ett
tredimensionellt kinnetecken pa samma sitt
som ett ord- eller figurmirke, som bestdr av
ett kdnnetecken som #r oberoende av
utformningen av de varor som det avser,
eftersom allménheten inte 4r van vid att
omedelbart uppfatta varans utseende, utan
nagon grafisk eller textmdssig bestandsdel,
som ett kinnetecken for varans ursprung. >*

48. Darfor har domstolen slagit fast att
endast en mindre avvikelse frin normen
eller fran vad som ér sedvanligt i branschen
inte medf6r att det registreringshinder som
anges i artikel 3.1 b i direktiv 89/104/EEG %
inte skall tillampas. Ett varumirke som
diremot kraftigt avviker frdn normen och
saledes uppfyller sitt huvudsakliga syfte att
fungera som ursprungsangivelse har ddremot
sirskiljningsformaga. *°

49. I punkterna 56-58 i den &verklagade
domen slog férstainstansritten, liksom tidi-
gare harmoniseringsbyran, fast vilken form

24 — Dom av den 12 februari 2004 i mal C-218/01, Henkel (REG
2004, s. I-1725), punkt 52, som gillde forpackningar, och av
den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-
3793), punkt 65, som gillde en farg.

25 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178).

26 — Domen i det ovanndmnda malet Henkel, punkt 49, angdende
artikel 3.1 b i direktiv 89/104. Bestimmelsen motsvarar
artikel 7.3 i férordning nr 40/94.
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det omtvistade foremalet mest sannolikt
torde anta och foljde darvid klart och
entydigt de principer som redovisats i ovan-
stéende punkter i detta forslag till avgorande.
Kraven avseende tredimensionella varumér-
ken har saledes tillimpats i det aktuella fallet
utan att de dérvid férvanskats eller uttkats,
och den kritik som har framforts av August
Storck KG ir saledes obefogad.

50. Saledes anser jag att &verklagandet inte
skall bifallas pa den férsta grundens forsta
del.

b) Den andra delgrunden

51. Klaganden har kritiserat hénvisningen
till risken fér monopolisering av fjarilsfor-
men i punkt 60 i den &verklagade domen.
Den anser att detta innebér att hinsyn, i strid
med réttspraxis, tas till omstindigheter som
ror allménintresset och som inte hér hemma
inom ramen fér bedémningen av sirskilj-
ningsformagan enligt artikel 7.1 b i forord-
ningen.

52. Harmoniseringsbyran har forklarat att
hénvisningen till den risken inte syftade till
att berittiga avslaget pa ansdkan om regi-
strering av varumirket, utan till att
instimma i 6verklagandenimndens betoning
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av vikten av denna aspekt, darfor att den
bekriftar bedémningen att omslaget saknar
sirskiljningsférmaga.

53. I detta avseende delar jag helt harmoni-
seringsbyrdns uppfattning. Den 6verklagade
domens struktur visar ndmligen att resone-
manget om konkurrens mellan féretag och
frihallningsbehovet togs med “for tydlighe-
tens skull”, trots att denna formulering inte
aterfinns i texten. Klagandens asikt ir sledes
ogrundad, eftersom bristen pé sirskiljnings-
férmaga visats i foregdende punkter i den
berérda domen.

54. Séledes kan klaganden inte vinna fram-
gang med detta péastiende och det ér inte
nodvindigt att diskutera i vilken omfattning
allménintresset paverkar registreringshindret
i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.%

55. T enlighet med vad som sagts om den
forsta grunden foreslar jag att 6verklagandet
inte bifalls pd den forsta och den andra
delgrunden da den forsta delgrunden skall
underkdnnas och den andra delgrunden
saknar verkan.

27 — Klaganden har med hénvisning till mitt forslag till avgérande
infor dom av den 29 april 2004 i de férenade malen
C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniserings-
byran (REG 2004, s. 1-5089), punkterna 78-80, och
generaladvokaten Jacobs forslag till avgérande infér dom av
den 16 september 2004 i mal C-329/02, SAT.1 mot
harmoniseringsbyran (REG 2004, s. I-8317), punkt 24, havdat
att allménintresset och frihallningsbehovet inte ligger bakom
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Jag vidhaller visserligen
den uppfattning som jag framforde da, men domstolen hade
en annan uppfatting (punkt 25 i domen i det ovannimnda
mélet SAT.1 mot harmoniseringsbyran, samt punkterna 45
och 46 i domen i det ovannimnda mélet Henkel mot
harmoniseringsbyran).

2. Den andra och den tredje grunden

56. I punkterna 55-58 i den &verklagade
domen bekriftas 6verklagandendmndens
bedémning att det fjirilsformade omslaget
ar "allmént féorekommande”, darfér att det
inte dr tillrickligt olikt de former som é&r
vanliga pa karamellmarknaden.

57. August Storck KG anser att principen
om prévning pa eget initiativ av sakférhal-
landena i artikel 74.1 férsta meningen i
férordning nr 40/94 har asidosatts (andra
grunden), liksom principen att harmoniser-
ingsbyrans beslut skall grundas pa omstin-
digheter som har tagits upp av parterna, som
anges 1 artikel 73 andra meningen i samma
férordning, vilket skadat dess ritt till férsvar
(tredje grunden).

58. Harmoniseringsbyrin, som i forsta hand
har yrkat att o6verklagandet skall avvisas
savitt avser den andra grunden, har i andra
hand yrkat att 6verklagandet inte skall
bifallas pa den andra och den tredje grunden.
Harmoniseringsbyran delar férstainstans-
rittens bedomning i den 6verklagade domen.

59. Jag anser av f6ljande skl att klagandens
resonemang bygger pa en feltolkning av
ndmnda principer.
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60. For det forsta styrs forfarandet vid
harmoniseringsbyran, i friga om absoluta
registreringshinder, av den inkvisitoriska
principen, enligt vilken det administrativa
organet inte bara har en skyldighet att pa
eget initiativ bedriva utredning, utan dven att
kontrollera de omstindigheter som, utéver
parternas pastaenden, ligger till grund for
dess avgorande.

61. Dessa riktlinjer giller dock inte forbe-
héllslgst f6r harmoniseringsbyran, utan vissa
begrinsningar rader sdsom harmonisering-
sbyrans utrymme for skénsmissig bedém-
ning att faststdlla i vilken man det ar
tillréickligt att utreda de faktiska omstindig-
heterna > samt parternas samarbetsskyldig-
het.

62. For det andra forhaller det sig sa att
harmoniseringsbyran, vid utévningen av
denna utredningsbefogenhet, inte bara bér,
sasom forstainstansritten slog fast i punkt 58
i den 6verklagade domen, utan skall grunda
sin bedémning pa allménna praktiska erfa-
renheter fran saluféringen av allménna kon-
sumentvaror, som alla ménniskor kénner till.
I annat fall skulle man bortse fran omstin-

28 — Martin Mateo, R./Diez Sinchez, I.J., La marca comunitaria.
Derecho pitblico, Ed. Trivium, Madrid, 1996, s. 111.

29 — Von Miihlendahl, A./Ohlgart, D.C., Die Gemeinschaftsmarke,
Verlag C.H. Beck/Verlag Stampfli + Cie AG, Bern/Miinchen,
1998, s. 93, nr. 9. Se dven Bender, A., "Artikel 74”, i Ekey, D.
L./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.
F. Miiller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 1183, nr. 3.
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digheter som édr relevanta for drendet i strid
med principen facta pro infectis haberi non
possunt (det kan inte hdvdas att nagot som
intriffat inte intraffat).

63. Sammanfattningsvis siger sunt foérnuft
och de allménna principer som ar gemen-
samma for medlemsstaterna, som ndmns i
artikel 79 i forordningen om gemenskaps-
varumirken, att éverklagandendmnderna har
ritt att anvinda "notoriska omstindigheter” i
sina utredningar ex officio.

64. Som bekant krdvs ingen bevisning for
sadana notoriska omsténdigheter, utan bevis-
bordan vilar pd den som dnskar tillbakavisa
dem, enligt maximen res ipsa loquitur (saken
talar for sig sjilv). Det innebér att dven om
man godtar att klaganden inte hade majlig-
het att yttra sig 6ver de notoriska omstin-
digheterna vid 6verklagandendmnden, hade
denne didremot mojlighet att gora detta vid
férstainstansritten, som inom ramen for sin
provningsritt inte fann bevisningen tillrick-
lig. Kritiken avseende ett pastatt asidosit-
tande av ritten till forsvar kan saledes inte
godtas, och det skall pd grund av over-
klagandets begrinsade rickvidd inte kon-
trolleras om dessa pastdenden ér korrekta.

65. Av ovan sagda framgar att forstainstans-
ritten inte asidosatte artikel 74.1 forsta
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meningen i férordning nr 40/94 nir den
faststillde overklagandenimndens bedém-
ning som grundade sig pa vissa allmint
accepterade omstindigheter, och att August
Storck KG hade mojlighet att yttra sig ver
dessa, om inte annat vid forstainstansritten,
vilket innebédr att dess ritt till férsvar vid
forstainstansritten inte asidosattes.

66. Jag foreslar saledes att 6verklagandet inte
skall bifallas pd den andra och den tredje
grunden.

3. Den fjirde grunden

67. Grunden stoder sig, med hanvisning till
att forstainstansritten gjort sig skyldig till en
felaktig réttstillampning genom att sla fast att
kinnetecknet saknar sirskiljningsférmaga
enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94, pa
tvd huvudargument. Det forsta giller virdet
av viss skriftlig bevisning angiende sirskilj-
ningsformaga som forvirvats till foljd av
anvandning och det andra den geografiska
rickvidden av anvindningen av varumiérket i
det avseendet.

a) Bedémning av vissa kommersiella upp-
gifter

68. For att styrka omslagspapperets sirskilj-
ningsformaga har klaganden presenterat ett
antal forsiljningssiffror och uppgifter om
héga reklamkostnader fér marknadsforing
for att bidra till en o6kad spridning och
igenkdnningsgrad i fraga om det fjirilsfor-
made omslagspapperet.

69. August Storck KG:s kritik avser over-
klagandendmndens krav, som tillimpades
dven av forstainstansritten, att marknads-
andelen for varor med varumirket skall
beriknas med utgingspunkt fran jimfoérande
uppgifter om omsittningen, vilket enligt
bada organen inte var mojligt pa grundval
av de uppgifter som limnats av klaganden,
som i sin tur har gjort gillande att de
uppgifter om hég omsiittning under lang
tid mer an tillrackligt visar pa en omfattande
spridning.

70. Det skall dock konstateras att denna
delgrund inte kan tas upp till prévning i sak
eftersom den avser férstainstansrittens
bevisvirdering. Om den dock betraktas som
kritik avseende en felaktig rattstillimpning
dérfor att handlingar som saknade relevant
bevisverkan begirts — sisom handlingar
avseende marknadsandelen — bér denna
bedémning nyanseras.
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71. Enligt fast rittspraxis ar det vid bedém-
ningen av ett varumirkes sirskiljningsfor-
maga majligt att aberopa dess marknads-
andel, i vilken omfattning varumirket
anvints, i vilken geografisk utstrickning
och hur linge detta skett, hur stora invester-
ingar for marknadsféring foretaget gjort, den
andel av omséittningskretsen som med led-
ning av varumirket kan ange att varan
kommer frin ett visst foretag samt yttranden
fran handelskammare, néringslivsférbund
och andra yrkessammanslutningar. *°

72. Bedémningen av om dessa uppgifter dr
relevanta och deras bevisvirde ankommer
uteslutande pa forstainstansritten och den
bedémningen skall inte prévas inom ramen
for 6verklagandet. I férevarande mal gransk-
ade forstainstansritten alla de uppgifter som
aberopats av August Storck KG for att styrka
att sdrskiljningsférmaga forvarvats till foljd
av anvindning av varumirket och kom till
slutsatsen att den var otillracklig, och fram-
holl sérskilt att marknadsandelen dérvidlag
var ett virdefullt hjalpmedel.

73. Eftersom domstolen slagit fast att denna
parameter hor till dem som kan anvindas for
det syfte som intresserar klaganden, och den
6verklagade domen f6ljer sagda réttspraxis,
har forstainstansritten inte tillampat gil-
lande ritt pa ett felaktigt satt.

30 — Domen i de ovanndmnda férenade mélen Windsurfing
Chiemsee, punkterna 51 och 52, och domen i det ovan-
nédmnda malet Philips, punkterna 60 och 61.
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74. Saledes skall overklagandet inte bifallas
pa den fjirde grundens férsta del.

b) Den geografiska rackvidden av anvénd-
ningen av varumérket

75. Enligt klaganden éasidosatte
férstainstansritten artikel 7.3 genom att
bekrifta 6verklagandendmndens bedémning
att det skall visas att sdrskiljningsférmaga
férvirvats i samtliga medlemsstater i Euro-
peiska unionen. Enligt dess uppfattning
strider det mot andemeningen i artike] 142a
i forordningen,® som vid en teleologisk
tolkning visar att det 4r nodvandigt att
uppfylla det villkoret i en "visentlig del” av
gemenskapens territorium.

76. Enligt harmoniseringsbyran ar det inte
fraga om anvindningen av kédnnetecknet i en
"vasentlig del”, utan i den del av unionen dér
varumirket pa grund av sina egenskaper inte
kan fullgéra ett varumérkes huvudsakliga

syfte.

31 — I den konsoliderade version som sammanstillts av harmoni-
seringsbyrén har bestimmelsen nr 1594 (http://oami.eu.int/
es/mark/aspects/reg.htm).
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77. For att l6sa denna meningsskiljaktighet
krivs en systematisk tolkning av artikel 7 i
férordning nr 40/94.

78. Av artikel 7.1 b, jamférd med artikel 7.2,
framgér saledes att bestimmelsen giller fullt
ut om sérskiljningsformaga saknas i en del av
gemenskapen och registrering skall nekas.

79. Aven om artikel 7.2 inte innehaller
nagon hénvisning till artikel 7.3 kan man
inte géra den tolkningen att kravet angaende
sarskiljningsformagans rdckvidd skulle vara
ligre. Det skulle ndmligen vara ologiskt att
sinka kravet for kinnetecken som pastas ha
forvarvat sarskiljningsformaga till f6ljid av
anvindning, jaimfort med sadana som med-
ges registrering for forsta gingen utan att
tidigare ha anvénts pd marknaden. Det ar
svart att tinka sig varfor lagstiftaren skulle ha
Onskat foreskriva en dylik sarbehandling. Ett
sadant resonemang skulle ndmligen strida
mot systemet, eftersom ett ligre krav pa
sarskiljningsférmaga som forvarvats till foljd
av varaktig anvindning av kidnnetecknet
skulle medféra att det inte dr meningsfullt
att, i osédkra fall, férst anska om registrering
som gemenskapsvarumérke hos harmoniser-
ingsbyran.

80. Klagandens pastiende, som baseras pa
artikel 159a i forordning nr 40/94, saknar
helt grund, eftersom den bestimmelsen

speglar en politisk 16sning, som naturligtvis
har réttsliga aterverkningar pa de problem
som foljer av gemenskapens utvidgning i
friga om giltigheten av registrerade gemen-
skapsvarumirken eller sidana for vilka
registrering begirts fore den 1 maj 2004.
Syftet ér att skapa den réttssikerhet som ar
nédvindig bade for varumérkesinnehavare
och fér dem som innehar varumirken som
skyddas av de nya medlemsstaternas lagstift-
ning. Detta foljer av andra stycket i namnda
artikel 159a, som lyder “registreringen av ett
gemenskapsvarumirke for vilket registrering
sokts vid tidpunkten for anslutningen kan
inte nekas med hénvisning till nagot av de
absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 under forutsdttning att dessa
hinder dr tillimpliga enbart pd grund av en
ny medlemsstats anslutning’.

81. Som harmoniseringsbyran officiellt har
forklarat ** kan innehavaren av en ildre ritt
avseende ett gemenskapsvarumirke i en ny
medlemsstat forbjuda anvindningen av detta
inom sitt territorium, nir de kommer i
konflikt med varandra. Detta med stéd av
artiklarna 106 och 107 i férordning nr 40/94,
som redan tidigare innehéll bestimmelser
for att losa konflikter i férhallande till
varumirken som registrerats enligt de natio-
nella lagstiftningarna, vilka foljde av att
férordning nr 40/94 triadde i kraft.

32 — Meddelande nr 5 av harmoniseringsbyréans ordférande av den
16 oktober 2003 (finns pa http://oami.eu.int/es/office/
aspects/communications/05-03.htm).
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82. Siledes ar det sitt att tolka namnda
artikel 159a som forordats av klaganden for
att beskriva rickvidden av artikel 7.3 i
férordning nr 40/94 missriktat och ovid-
kommande.

83. Da inte heller detta argument kan godtas
skall dven den fjirde grunden underkinnas
och overklagandet skall saledes ogillas i sin
helhet.

VII — Forslag till avgorande

VI — Riittegangskostnader

84. Enligt artikel 122, jamford med artikel
69.2 i rittegingsreglerna, som ér tillimplig i
mal om 6verklagande enligt artikel 118, skall
tappande part férpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna. Om de grunder som
klaganden &beropat, sasom jag foreslar,
underkinns, skall denne forpliktas att ersdtta
riattegangskostnaderna i samband med 6ver-
klagandet.

85. Mot bakgrund av ovanstiende Gverviganden foreslar jag att domstolen ogillar
August Storck KG:s 6verklagande av forstainstansrittens dom av den 10 november
2004 i mal T-402/02, och forpliktar klaganden att ersiitta réittegdngskostnaderna.
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