STORCK MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 22 juni 2006"

I mal C-25/05 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
24 januari 2005,

August Storck KG, Berlin (Tyskland), foretrétt av I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin
och T. Reher, Rechtsanwilte,

klagande,

i vilket den andra parten ir:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd 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 N. Colneric,
J.N. Cunha Rodrigues, M. llesi¢ (referent) och E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: handldggaren B. Fiilop,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 16 februari 2006,

och efter att den 23 mars 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

August Storck KG har yrkat att domstolen skall upphéva den dom som meddelades
av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt (fiarde avdelningen) den 10 novem-
ber 2004 i mal T-402/02, Storck mot harmoniseringsbyran (formen pa ett
karamellomslag med tvinnade dndar) (REG 2004, s. I1-0000) (nedan kallad den
overklagade domen). Genom denna dom ogillade forstainstansritten klagandens
talan om ogiltigférklaring av beslutet av harmoniseringsbyrans andra 6verklagande-
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nimnd av den 18 oktober 2002 (drende R 256/2001-2) (nedan kallat det ifragasatta
beslutet) att inte registrera ett figurmirke som bestdr av &tergivningen av ett
guldfirgat karamellomslag med tvinnade dndar (fjérilsform).

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 7, med rubriken "Absoluta registreringshinder”, i radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) foreskrivs foljande:

”1. Foljande far inte registreras:

b) Varumérken som saknar sdrskiljningsforméga.

2. Punkt 1 skall tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i endast en del
av gemenskapen.

[-5741



DOM AV DEN 22.6.2006 — MAL C-25/05 P

3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte tillimpas om varumérket till f6ljd av dess
anvindning har uppnatt en sérskiljningsformaga i fraga om de varor eller tjanster for
vilka det ansoks om registrering.”

Artikel 73, med rubriken "Beslutets grunder”, i férordning nr 40/94 har foljande
lydelse:

”[Harmoniseringsbyrans] beslut skall innehéalla beslutets grunder. Beslut far endast
grunda sig pd omsténdigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig dver.”

I forsta punkten i artikel 74, med rubriken "Prévning av sakforhallandena pé eget
initiativ”, i férordning nr 40/94 anges f6ljande:

"Vid forfarande infor [harmoniseringsbyran] skall denna utan sirskilt yrkande préva
sakforhallandena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder prévningen
vara begréinsad till vad parterna &beropat och yrkat.”

Bakgrund till tvisten

Klaganden ingav den 30 mars 1998 i enlighet med forordning nr 40/94 en ansékan
om registrering som gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyrdn av ett
figurmirke som utgjordes av den tvaddimensionella atergivningen i perspektiv av
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en karamell i ett guldfirgat omslag med tvinnade dndar (fjérilsform), som avbildats
nedan:

De varor som registreringsansokan avsig var “karameller” och ingick i klass 30 i
Nicegverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

Genom beslut av den 19 januari 2001 avslog granskaren ansokan p& den grunden att
det sokta varumairket saknade sdrskiljningsférméga i den mening som avses i artikel
7.1 b i férordning nr 40/94 och att det inte hade forvirvat sdrskiljningsférmaga till
foljd av anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i samma férordning.

Harmoniseringsbyrdns andra 6verklagandendmnd faststillde granskarens beslut
genom det ifragasatta beslutet. Vad betriffar den ursprungliga sirskiljningsformagan
angav den sdrskilt att guldfirgen som framgar av den grafiska atergivningen av det
sOkta varumirket dr allmint férekommande i handeln med avseende pa
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karamellomslag. Dessutom ansdg overklagandendmnden att de uppgifter som
klaganden ldmnat inte innebar att det var styrkt att det sokta varumirket hade
forvirvat sirskiljningsformaga for karameller i allmédnhet eller f6r karameller med
kolasmak i synnerhet, till f6ljd av varumérkets anvéindning.

Forfarandet vid forstainstansritten och den éverklagade domen

Klaganden vickte talan om ogiltigférklaring av det ifrdgasatta beslutet vid
forstainstansritten och gjorde ddrvid gillande fyra grunder till stéd for sina
yrkanden.

Forstainstansritten fastslog, betriffande den forsta grunden avseende ett dsidosit-
tande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, i punkterna 55-62 i den 6verklagade
domen, att overklagandenimnden gjorde rdtt ndr den fastslog att det sokta
varumirket saknade sérskiljningsf6rmaga i den mening som avses i denna
bestédmmelse av f6ljande skil:

”55 Overklagandenimnden har inte gjort sig skyldig till felaktig rittstillimpning
genom att anse att 'det ifrdgavarande varumérkets utformning (omslag med
tvinnade dndar med ljusbrun firg eller guldfirg) inte ndmnvért skiljer sig fran
andra utformningar som dr allmént férekommande i handeln’ (punkt 14 i det
ifrigasatta beslutet).

56 Overklagandendmnden har nimligen haft fog for att i punkt 15 i det ifragasatta
beslutet faststilla att det omtvistade omslagets form &dr ’en vanlig och
traditionell form pa omslag for karameller’ och att det aterfinns ’ett stort antal
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karameller med detta omslag’ pd marknaden. Detsamma giller for det
ifrdgavarande omslagets firg, det vill sdga ljusbrun (karamell), eller sésom det
framgdr av den grafiska atergivningen av det sokta varumirket, guldfirg eller
med en guldton. Dessa firger dr inte ovanliga i sig och det &r inte heller ovanligt
att de anvénds vid férpackning av karameller, vilket dverklagandenémnden har
papekat i punkt 16 i det ifragasatta beslutet. Overklagandenimnden har séledes i
punkt 18 i det ifrigasatta beslutet med rétta faststillt att genomsnittskon-
sumenten i forevarande fall inte uppfattar varumirket i sig som en angivelse om
varans kommersiella ursprung utan uteslutande som ett karamellomslag ...

Det som kidnnetecknar det sokta varumérkets kombination av form och farg dr
foljaktligen inte tillrdckligt olikt de grundliggande former som é&r allmént
forekommande nér det géller omslag for karameller i allmédnhet eller karameller
med kolasmak. Dessa egenskaper ér siledes inte sddana att malgruppen minns
dem som en angivelse av varans kommersiella ursprung. Omslaget med
tvinnade éndar (fjdrilsform) med ljusbrun firg eller guldfirg, skiljer sig ndmligen
inte tillrdckligt mycket fran omslagen for de ifrdgavarande varorna (karameller i
allminhet och karameller med kolasmak) som dr allmént férekommande i
handeln, varfor omslaget spontant uppfattas som en typisk form pa omslag for
nidmnda varor.

... overklagandenidmnden [har] med ritta i punkterna 19 och 20 i det ifragasatta
beslutet framhallit risken for monopolisering av det ifrdgavarande omslaget for
karameller, eftersom det genom denna undersokning bekréftas att detta omslag
saknar sirskiljningsformaga avseende dessa varor, och denna risk avser det
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allménintresse som ligger till grund for det absoluta registreringshindret i artikel
7.1 b i férordning nr 40/94.

62 Av det ovanstiende foljer att det sokta varumdrket, sdisom det uppfattas av en
normalt informerad samt skiligen uppmérksam och medveten genomsnitts-
konsument, inte dr dgnat att identifiera de berérda varorna och sirskilja dem
frdn varor med ett annat kommersiellt ursprung. Varumirket saknar siledes
sirskiljningsformaga i forhallande till dessa varor.”

Forstainstansritten fastslog, betrdffande den andra grunden avseende ett asidosit-
tande av artikel 7.3 i forordning nr 40/94, i punkterna 82—-89 i den 6verklagade
domen, att klaganden inte hade visat att det sékta varumdrket till f6ljd av dess
anvindning hade forvirvat en sdrskiljningsférmaga i hela gemenskapen i den
mening som avses i denna bestimmelse, bland annat av foljande skal:

”82 Vad for det férsta betréffar [klagandens] argument som grundar sig pa uppgifter
om omsittningen avseende de berérda varorna i gemenskapen for aren 1994—
1998, har overklagandenimnden med rétta faststillt att dessa uppgifter i
forevarande fall inte ér sddana att de utgér tillricklig bevisning for att det sokta
varumirket har uppnatt sérskiljningsformaga till {5ljd av dess anvdndning.

83 Overklagandenﬁmnden har haft fog for att, i punkt 25 i det ifrdgasatta beslutet,
faststilla att den ifragavarande omséttningen inte innebir att det kan bedomas
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hur stor marknadsandel [klaganden] innehar med avseende pa det scékta
varumirket. Trots upplysningar om hur stort antal och hur ménga ton
karameller med det ifrdgavarande omslaget som har saluférts, vilket foljer av
uppgifterna i fraga, dr det omdjligt att gora en realistisk bedomning av
[klagandens] stéllning pd marknaden, eftersom det saknas uppgifter om den
totala marknadsvolymen f6r de varor som skall beaktas eller en uppskattning av
konkurrerande fdéretags omsittning, vilken hade kunnat jamféras med
[klagandens] omsittning’. ...

Vidare har éverklagandenimnden med ritta faststdllt att samma invéindningar
gor sig gillande betriffande [klagandens] marknadsforingskostnader som
betriffande ovanndmnda uppgifter om omséttningen. I punkt 26 i det
ifrdgasatta beslutet har 6verklagandenimnden angivit att de upplysningar som
[klaganden] har ldimnat avseende dessa kostnader dr féga anvindbara, eftersom
‘de inte gor det mojligt att bilda sig en uppfattning om omfattningen av
marknadsféringen pa marknaden fo6r de ifrdgavarande varorna’ ... Detta
marknadsforingsmaterial kan foljaktligen inte anses utgbra bevisning som
styrker att malgruppen uppfattar det sokta varumérket som en upplysning om
de berorda varornas kommersiella ursprung ...

Overklagandenimnden har i samma punkt i det ifrigasatta beslutet dven angivit
att de ifrdgavarande kostnaderna inte &r sérskilt hoga i ett stort antal
medlemsstater i Europeiska unionen’ och har tillagt att ’'det for vissa
medlemsstater helt saknas uppgifter’. Inte f6r ndgot av dren under den period
som det hédnvisas till (dren 1994-1998) finns uppgifter om kostnader for
samtliga medlemsstater i Europeiska unionen.

... det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 [skall] anses foreligga avseende det sdkta varumérket inom hela
gemenskapens omrade. Varumirket maste saledes ha uppnatt en sérskiljnings-
formaga till f6ljd av anvindning inom hela gemenskapens omrade for att kunna
registreras i enlighet med artikel 7.3 i samma forordning ...
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87 Mot bakgrund hidrav innebédr ovannimnda marknadsforingskostnader under
alla omsténdigheter inte att det dr styrkt att malgruppen, eller &tminstone en
betydande andel av den, inom hela gemenskapens omrade, for dren 1994—1998,
uppfattar det sokta varumirket som en angivelse av de berérda varornas
ursprung.

Forstainstansritten fastslog, betriffande den tredje grunden avseende ett asidosit-
tande av artikel 74.1 férsta meningen i forordning nr 40/94, att Sverklagande-
nimnden inte hade sidosatt denna bestimmelse av foljande skil, som éterfinns i
punkt 58 i den 6verklagade domen, till vilken det hénvisas i punkt 95 i samma dom:

"Hénvisningen, i ... det ifrigasatta beslutet, till vad som &r sedvanligt i handeln
avseende karameller i allménhet och karameller med kolasmak utan att det angivits
ndgra konkreta exempel, paverkar inte giltigheten av &verklagandendmndens
bedémning att det sokta varumirket i sig saknar sdrskiljningsforméga. Vid
faststillandet av att det sokta varumirkets kombination av form och firg inte &r
ovanlig i handeln, har éverklagandenémnden huvudsakligen grundat sin bedémning
pa omstidndigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet av
saluféring av varor for allmén konsumtion, sdsom karameller eller karameller med
kolasmak. Detta dr omstindigheter som alla kan forutséttas kénna till, och sérskilt
giller detta konsumenter av dessa varor ...”

Forstainstansritten fastslog, betriffande den fjirde grunden avseende ett asidosit-
tande av artikel 73 i férordning nr 40/94, i punkterna 103—-105 i den 6verklagade
domen, bland annat att dverklagandendmnden inte kunde klandras for att ha
grundat sitt beslut pd omstindigheter som klaganden inte haft tillfille att yttra sig
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over, eftersom granskaren redan i sitt beslut hade angett att "[klagandens] uppgifter
om omséttningen inte innebér att det kan faststillas att konsumenten kinner igen
karamellerna tack vare deras omslag och forknippar dem med ett enda foretag” och
att det “utan tillgdng till jimforande uppgifter om konkurrerande foéretags
omsittning eller uppgifter om den totala marknaden &r omojligt att géra en
bedémning av uppgifterna om omsittning”.

Overklagandet

Klaganden har &beropat fyra grunder till stod for sitt 6verklagande och har yrkat att

domstolen skall

— upphiéva den 6verklagade domen,

— i forsta hand slutgiltigt avgéra malet genom att bifalla de yrkanden som
framstillts i forsta instans,

— i andra hand &terférvisa malet till forstainstansritten, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersétta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdan har yrkat att domstolen skall ogilla 6verklagandet och
forplikta klaganden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Den forsta grunden

Parternas argument

Klaganden har genom den forsta grunden, som bestar av tre delar, gjort géllande att
forstainstansritten har asidosatt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

For det forsta gjorde forstainstansritten fel nir den i punkt 55 i den 6verklagade
domen angav att det dr en forutsittning att det sokta varumérket ndmnvirt skiljer
sig fran andra utformningar av karamellomslag som dr allmént forekommande i
handeln for att det skall anses ha sérskiljningsformaga och dérigenom uppstillde
hogre krav dn vad som normalt sett krivs for att det skall anses att sadan
sdrskiljningsféorméga foreligger.

Forstainstansritten gjorde dven en felaktig bedomning nér den krivde att det sokta
varumirket skulle skilja sig betydligt frin liknande varumérken som eventuellt
forekommer pd omradet for konfektyr.

Enligt klaganden &r den omstédndigheten att férvixling kan ske med varor av ett
annat ursprung endast relevant nér en invindning har framstillts pd grundval av
risken att det sokta varumérket forvixlas med ett dldre varumirke.

For det andra gjorde forstainstansritten sig dven skyldig till felaktig réttstillimpning
ndr den i punkt 60 i den o6verklagade domen grundade sig pd ’risken for
monopolisering av det ifrdgavarande omslaget for karameller” for att faststilla att det
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sokta varumadrket saknade sdrskiljningsformaga. Enligt klaganden skall hénsyn inte
tas till ett eventuellt frihdllningsbehov inom ramen for artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94.

Slutligen underldt overklagandenimnden och forstainstansritten att underscka
huruvida det sokta varumirket, oberoende av utformningen av omslagen for
liknande karameller p& marknaden, i sig har den sirskiljningsférmaga som krévs.
Enligt klaganden skulle forstainstansrétten, om den hade gjort en sddan undersok-
ning, ha kommit fram till att nimnda varumirke inte saknade sirskiljningsforméga.

Harmoniseringsbyran har for det forsta genmilt att forstainstansritten inte
tillimpade stringare kriterier med avseende pa det sokta varumirket dn vad som
normalt sett &r fallet, utan att den gjorde en beddmning utifran fast réittspraxis enligt
vilken varuformen for vilken registrering sokts sésom varumirke pa ett betydande
sitt skiljer sig fran normen eller vad som anses vara sedvanligt pa det relevanta
omradet. Denna rittspraxis som avser tredimensionella varumirken borde dven vara
tillimplig nédr, som i forevarande fall, det sokta varumirket utgors av den
tvddimensionella atergivningen av den berdrda varans tredimensionella form.

Harmoniseringsbyran har for det andra gjort géllande att forstainstansritten inte
motiverade sin slutsats att det sokta varumirket saknar sérskiljningsformaga med att
det foreligger en risk for monopolisering.

Slutligen syftar anmérkningen att forstainstansrétten borde ha fastslagit att det sokta
varumirket har sérskiljningsformaga till att ifrdgasitta forstainstansréittens bedom-
ning av de faktiska omstdndigheterna och kan siledes inte upptas till sakprévning i
ett mal om Gverklagande.
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Domstolens beddmning

Vad betriffar den forsta grundens forsta del foljer det av fast réttspraxis att ett
varumirkes sdrskiljningsforméga, enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, skall
bedémas utifrin dels de varor eller tjanster som avses i registreringsansokan, dels
hur omsittningskretsen, som utgérs av en normalt informerad och skiligen
uppmirksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjénster,
uppfattar varumirket (se, bland annat, dom av den 29 april 2004 i de férenade malen
C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089,
punkt 35, och av den 12 januari 2006 i mél C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot
harmoniseringsbyrdn, énnu ej offentliggjort i réttsfallssamlingen, punkt 25).

Det foljer dven av fast réttspraxis att kriterierna for bedémning av sérskiljnings-
formagan hos tredimensionella varumérken som utgérs av utseendet pa sjilva varan
inte skiljer sig fran dem som ér tillimpliga p& andra kategorier av varumirken
(domen i de ovanndmnda forenade malen Henkel mot harmoniseringsbyran,
punkt 38, dom av den 7 oktober 2004 i mal C-136/02 P, Mag Instrument mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. [-9165, punkt 30, och domen i det ovannimnda
malet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrén, punkt 27).

Inom ramen fér bedémningen av dessa kriterier uppfattar omsittningskretsen
emellertid inte nédvéndigtvis ett tredimensionellt varumérke som utgérs av sjélva
varans utseende pa samma sitt som ett ordmérke eller ett figurmérke som utgors av
ett kinnetecken som inte ér beroende av utformningen av de varor som det
betecknar. Genomsnittskonsumenten ér ndmligen 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 forenade malen Henkel mot harmoniseringsbyran, punkt 38, samt
domarna i de ovannémnda malen Mag Instrument mot harmoniseringsbyran,
punkt 30, och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, punkt 28).
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Under dessa omstidndigheter har endast ett varumérke som i betydande man avviker
frdn normen eller fran vad som dr sedvanligt pd omradet, och séledes uppfyller sitt
huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, sérskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 (se, bland annat, domarna i de
ovannidmnda forenade malen Henkel mot harmoniseringsbyran, punkt 39, samt i de
ovannimnda madlen Mag Instrument mot harmoniseringsbyran, punkt 31, och
Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, punkt 31).

Denna rittspraxis avseende tredimensionella varumérken som utgérs av utseendet
pé sjédlva varan dr dven relevant nér, sisom i forevarande fall, det sokta varumaérket &r
ett figurmérke bestdende av den tvaddimensionella dtergivningen av ndmnda vara. I
sddana fall utgors varumirket ndmligen inte heller av ett kdnnetecken som dr
oberoende av utformningen av de varor som det betecknar.

Forstainstansritten gjorde séledes ritt nir den beaktade formerna och firgerna pa
de karamellomslag som é&r allmént férekommande i handeln vid bedémningen av
huruvida det sékta varumérket saknar sirskiljningsformaga.

I punkt 55 i den 6verklagade domen fastslog forstainstansritten att ”[6]verklagande-
ndmnden ... inte [har] gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom att anse
att 'det ifragavarande varumdrkets utformning ... inte ndmnvirt skiljer sig fran andra
utformningar som ér allmént forekommande i handeln™. I punkt 57 i samma dom
angav den att det ifragavarande omslaget ”...inte [skiljer sig betydligt]” fran omslagen
for karameller i allmédnhet och karameller med kolasmak som dr allmént
forekommande i handeln. Eftersom kravet att det skall foreligga en ndmnvird eller
betydlig skillnad dr mer langtgdende &n den betydande skillnad som krévs enligt den
rittspraxis som anges i punkt 28 i forevarande dom, hade forstainstansrétten gjort
sig skyldig till felaktig rittstillimpning om den hade ansett att detta krav skulle vara
uppftyllt for att det sékta varumirket skulle anses ha sérskiljningsformaga.
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S& ér emellertid inte fallet. I punkterna 56 och 57 i den éverklagade domen godtog
forstainstansréitten bland annat 6verklagandendmndens bedomning av de faktiska
omstindigheterna och fastslog att det ifrdgavarande omslagets form dr en vanlig och
traditionell form pa omslag for karameller, att det aterfinns ett stort antal karameller
med detta omslag p& marknaden, att guldfirgen pd omslaget i fraga inte dr ovanlig i
sig och att det inte heller &r ovanligt att den anvinds vid férpackning av karameller,
att det som kénnetecknar det sokta varumérkets kombination av form och firg inte
dr tillrdckligt olikt de grundliggande former som dr allmént forekommande nér det
géller karamellomslag och att omslaget i fréga spontant uppfattas som en typisk
form pé omslag for nimnda varor.

Hirigenom fastslog forstainstansritten, efter att ha gjort en tillfredsstillande
provning, att det sékta varumairket inte pa ett betydande sitt skiljer sig fran normen
eller vad som anses vara sedvanligt pd omradet for konfektyr. Den gjorde sig saledes
inte skyldig till felaktig rattstillimpning nér den fastslog att nimnda varumirke
saknar sdrskiljningsformaga.

Vad betriffar klagandens anmirkning enligt vilken forstainstansritten krivde att det
sokta varumarket skulle skilja sig betydligt fran liknande varuméirken som eventuellt
forekommer pa omradet for konfektyr, grundar den sig pa en felaktig tolkning av
den overklagade domen. Forstainstansritten undersékte ndmligen inte huruvida
andra varumérken som anvinds for detta slag av varor dr identiska med eller liknar
det sokta varumérket.

Overklagandet kan foljaktligen inte bifallas pa den forsta grundens forsta del.

Det dr betriffande den forsta grundens andra del tillrdckligt att konstatera att
forstainstansrétten inte grundade sin bedomning att det sokta varumérket saknar
sdrskiljningsformaga pa forekomsten av risken for monopolisering av det
ifrdgavarande karamellomslaget. I punkt 60 i den &6verklagade domen angav
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forstainstansritten nimligen endast att en sddan risk innebar att konstaterandet, i
punkterna 53-57 i samma dom, att det sokta varumdrket saknar sdrskiljnings-
formaga bekriftades.

Overklagandet kan fsljaktligen inte heller bifallas pd den férsta grundens andra del.

Vad slutligen betriffar den forsta grundens sista del, foljer det av punkt 30 i
forevarande dom att forstainstansritten inte gjorde sig skyldig till felaktig
réittstillimpning nir den beaktade de utformningar av karamellomslag som é&r
allmént férekommande i handeln vid bedémningen av huruvida det soékta
varumirket har sdrskiljningsforméga.

Vidare syftar denna delgrund, i den mén som den innebér en anméirkning mot att
forstainstansritten fastslog att det s6kta varumiérket saknar sérskiljningsférmaéga, i
sjdlva verket till att domstolen skall ersitta forstainstansrittens bedomning av de
faktiska omstandigheterna med sin egen.

Forstainstansrittens konstateranden i punkterna 56 och 57 i den overklagade
domen, vilka det erinrats om i punkt 32 i férevarande dom, utgér némligen
beddomningar av de faktiska omstéindigheterna. Det framgar emellertid av
artikel 225.1 EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att ett
éverklagande till domstolen skall vara begrénsat till réittsfragor. Forstainstansritten
dr dérfor ensam behorig att faststéilla och bedoma de relevanta omstidndigheterna
liksom att beddma bevisningen. Bedémningen av dessa omstindigheter och denna
bevisning dr dirfor inte, utom i det fall d& uppgifter som understillts rdtten har
missuppfattats, en rittsfriga som i sig dr understilld domstolens kontroll i ett mal
om overklagande (se, bland annat, dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P,
DKV mot harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, och domen i det
ovanndmnda mélet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, punkt 35).
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Eftersom det i forevarande fall inte har pastdtts att forstainstansritten missupp-
fattade de omstindigheter och den bevisning som den understillts, kan 6ver-
klagandet sévitt avser den forsta grundens sista del i vissa delar inte upptas till
prévning och ir i dvriga delar ogrundat. Overklagandet kan féljaktligen inte bifallas
pé den forsta grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

Klaganden har genom den andra grunden gjort gillande att forstainstansrétten, i
punkterna 55-58 i den Overklagade domen, é&sidosatte artikel 74.1 i férordning
nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrdn utan sérskilt yrkande skall prova
sakforhallandena.

Av denna bestimmelse f6ljer enligt klaganden att verklagandenimnden inte kunde
begrinsa sig till att meddela resultatet av den egna subjektiva bedomningen av
forhallandena pd marknaden, utan borde ha gjort en utredning och lagt fram
konkreta exempel pd omslag som péstods vara identiska med det sokta varumérket,
da den angav att det forekom exempel pd sddana nér den faststéllde att nimnda
varumirke var allmént férekommande. Eftersom 6verklagandenémnden inte angav
vilka dessa omslag var, gavs klaganden inte mojlighet att ifrdgasétta huruvida dessa
exempel var relevanta.

Forstainstansritten felbedémde harmoniseringsbyrans skyldighet enligt artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 att prova sakforhallandena nér den i punkt 58 i den éverklagade
domen angav att overklagandendmnden hade ritt att grunda sin bedémning pa
omstindigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet och
godtog Overklagandendmndens ogrundade pastienden.
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Harmoniseringsbyran har i forsta hand anfort att den andra grunden inte kan
provas, eftersom klaganden endast ordagrant har upprepat den grund som
dberopades vid forstainstansrétten, vilken forstainstansritten inte godtog, utan att
framfora kritik mot forstainstansrittens bedémning.

Harmoniseringsbyran har i andra hand gjort gillande att 6verklagandet inte kan
bifallas pd denna grund. Artikel 74.1 i forordning nr 40/94 innebér endast en
skyldighet f6r harmoniseringsbyran att prova sakforhéllandena och inte att konkret
motivera samtliga bedémningar av de faktiska omsténdigheterna.

Domstolens beddmning

Det foljer av artiklarna 225 EG, 58 forsta stycket i domstolens stadga och 112.1 férsta
stycket ¢ i domstolens rittegangsregler att det i ett 6verklagande klart skall anges pa
vilka punkter domen ifrdgasitts samt de rittsliga grunder som &beropas till stod for
yrkandet om upphédvande. Ett 6verklagande som inte innehaller ndgot argument
som sdrskilt syftar till att visa att det har skett en felaktig rdttstillimpning i den
overklagade domen och som endast upprepar eller ordagrant aterger grunder och
argument som redan har anforts vid férstainstansritten uppfyller inte detta krav (se,
bland annat, dom av den 4 juli 2000 i mal C-352/98 P, Bergaderm och Goupil mot
kommissionen, REG 2000, s. [-5291, punkterna 34 och 35, och av den.7 juli 2005 i
mal C-208/03 P, Le Pen mot parlamentet, REG 2005, s. I-6051, punkt 39).

Nir en klagande har ifrdgasatt forstainstansrittens tolkning eller tillimpning av
gemenskapsrétten kan dock de rittsfrigor som provades av forstainstansrétten pa
nytt tas upp till diskussion i malet om 6verklagande. Om klaganden inte pé detta siitt
kunde utforma sitt 6verklagande med stéd av grunder och argument som redan
dberopats vid forstainstansrétten, skulle ndmligen Gverklagandeinstitutet forlora en
del av sin betydelse (se, bland annat, dom av den 6 mars 2003 i mal C-41/00 P,
Interporc mot kommissionen, REG 2003, s. I-2125, punkt 17, och domen i det
ovannimnda malet Le Pen mot parlamentet, punkt 40).
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Den andra grunden for Gverklagandet syftar emellertid just till att ifragasitta
forstainstansréttens tolkning av artikel 74.1 i férordning nr 40/94 nir den underlét
att godta den anmirkning, som framforts inom ramen for den forsta grunden, som
avser avsaknaden av konkreta exempel som kan styrka Gverklagandendmndens
pastdenden avseende att omslaget i fraga dr allmint férekommande. Denna grund
kan foljaktligen prévas.

Det skall, vad betriffar fragan huruvida éverklagandet kan bifallas pd denna grund,
erinras om att granskarna vid harmoniseringsbyran och, vid &verklagande,
éverklagandendmnderna vid harmoniseringsbyran enligt artikel 74.1 i forordning
nr 40/94 utan sirskilt yrkande skall prova sakforhallandena for att faststilla huruvida
det sokta varumirket omfattas av nédgot av de registreringshinder som anges i
artikel 7 i samma forordning. Hirav foljer att de berérda enheterna vid harmoni-
seringsbyran kan komma att grunda sina avgéranden pd omstindigheter som inte
dberopats av stkanden.

Aven om det i princip ankommer pa dessa enheter att i sina avgdranden faststilla att
dessa omsténdigheter &r riktiga, dr det inte fallet nir det &r fraga om allmént kénda
omsténdigheter.

Det skall hidrvid framhéllas att ndr harmoniseringsbyran anger sddana allmént kinda
omstindigheter till forfang for en sdkande, har den senare mgjlighet att vid
forstainstansritten ifrdgasétta huruvida dessa omsténdigheter ér riktiga.

Forstainstansrittens beddmning av huruvida de omsténdigheter som 6verklagande-
ndmnden vid harmoniseringsbyran lade till grund for sitt avgérande dr allmént
kidnda, utgoér en bedomning av de faktiska omstandigheterna som, utom i det fall d&
uppgifterna har missuppfattats, inte ar understilld domstolens kontroll i ett mal om
overklagande.
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Forstainstansritten gjorde sig foljaktligen inte skyldig till felaktig rittstillimpning
nér den i punkterna 58 och 95 i den 6verklagade domen angav att Gverklagande-
nimnden gjorde ritt nidr den grundade sin bedémning att det ifrdgavarande
omslaget inte dr ovanligt i handeln pd omstindigheter som f6ljer av kunskap som
vunnits genom dess praktiska erfarenhet av saluféring av konfektyr, som alla kan
forutsidttas kdnna till, sdrskilt konsumenter av konfektyr, och att &verklagande-
ndmnden inte var skyldig att ange konkreta exempel.

Overklagandet kan séledes inte bifallas pa den andra grunden.

Den tredje grunden

Parternas argument

Klaganden har genom den tredje grunden gjort gillande att forstainstansrétten
asidosatte artikel 73 i férordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyréns beslut
endast far grunda sig p4 omstéindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig
dver.

D3 overklagandenimnden underlit att ange karamellomslag som pastods likna det
sokta varumirket, hade klaganden inte i ndgot skede av forfarandet tillfille att yttra
sig hdrover och frantogs hdrigenom bland annat méjligheten att visa att det i sjdlva
verket forelag avgorande skillnader mellan dessa omslag och det sokta varumérket.
Dérmed asidosattes klagandens ritt att yttra sig.
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Forstainstansritten asidosatte sledes artikel 73 i forordning nr 40/94 genom att den
i punkt 58 i den 6verklagade domen angav att 6verklagandendmnden inte var skyldig
att ange konkreta bevis for att det fanns omslag som liknade det sokta varumérket
och genom att ligga péstdenden som klaganden inte haft tillfille att yttra sig 6ver till
grund for den 6verklagade domen.

Harmoniseringsbyran har genmilt att det &r uppenbart att 6verklagandet inte kan
bifallas pd denna grund. Overklagandenimnden prévade nimligen klagandens
argument betriffande denna grund, men beslutade att inte godta dem. Vidare kan
klaganden inte med framgang géra gillande att den inte getts mojlighet att yttra sig
avseende sittet pa vilket 6verklagandendmnden gjorde en bedémning av marknaden
for nimnda omslag, eftersom klaganden har erként att den behandlat de former av
karamellomslag som dr allmint férekommande i sin talan som vickts vid
forstainstansritten.

Domstolens beddmning

Den tredje grunden for 6verklagandet kan inte prévas, i den mén som den avser att
forstainstansritten asidosatte artikel 73 i forordning nr 40/94 nidr den inte
ogiltigforklarade det ifragasatta beslutet av det skilet att det grundade sig pa
omstindigheter som klaganden inte haft tillfille att yttra sig Sver.

Det f5ljer ndmligen av fast réttspraxis att om en part tillats att vid domstolen for
forsta gdngen dberopa en ny grund som parten inte har dberopat vid forstainstans-
ritten, innebédr detta att vederbdrande vid domstolen, som har en begrinsad
behorighet i samband med ett dverklagande, kan anhingiggdra en mer omfattande
tvist 4n den som forstainstansritten har prévat. Domstolen dr inom ramen for ett
overklagande endast behorig att prova den rittsliga beddmningen av de grunder som
har behandlats vid forstainstansritten (se, bland annat, dom av den 11 novem-
ber 2004 i de forenade maélen C-186/02 P och C-188/02 P, Ramondin m.fl. mot
kommissionen, REG 2004, s. I-10653, punkt 60).
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Aven om klaganden vid férstainstansritten gjorde gillande att 6verklagande-
nimnden inte hade visat att dess bedomningar avseende att det ifragavarande
omslaget var allmint forekommande var riktiga, framférde klaganden emellertid
denna anmirkning endast i syfte att visa att artikel 74.1 i férordning nr 40/94 hade
dsidosatts.

Vidare kan 6verklagandet inte bifallas pd denna grund, i den man som den avser att
forstainstansritten, genom pastéenden som saknar stdd, dven asidosatte artikel 73 i
forordning nr 40/94.

Denna bestimmelse skall ndmligen harmoniseringsbyrans enheter iaktta inom
ramen for provningen av registreringsansokningar. Den dr dock inte tillimplig inom
ramen for forfarandet vid forstainstansritten, vilket omfattas av domstolens stadga
och forstainstansrittens réittegangsregler.

Klaganden hade for Svrigt méjlighet att vid forstainstansritten ifragasitta dver-
klagandenidmndens pastdende att det ifrigavarande omslaget inte i betydande mén
skiljer sig fran ett flertal omslag som é&r allmént férekommande pd marknaden f6r
konfektyr, och klagandens ritt till forsvar, sdrskilt dess ritt att yttra sig, har saledes
iakttagits vid forstainstansritten.

Overklagandet kan savitt avser den tredje grunden i vissa delar inte upptas till
provning och dr i dvriga delar ogrundat.
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Den fjdrde grunden

Parternas argument

Klaganden har genom den fjarde grunden, som bestér av tva delar, gjort géllande att
forstainstansritten dsidosatte artikel 7.3 i forordning nr 40/94 genom att stilla
felaktiga krav pd bevisningen avseende att det sokta varumirket har forvdrvat
sdrskiljningsformaga till f8ljd av anvéindning.

Forstainstansritten gjorde sig for det forsta skyldig till felaktig rittstillimpning nér
den i punkterna 83 och 84 i den dverklagade domen angav att uppgifterna om
omsittningen av varor med det sokta varumirket och om marknadsférings-
kostnader med avseende pa detta varumirke inte innebir att det kan faststillas att
det har forvirvat sirskiljningsforméga till f6ljd av dess anvindning, eftersom det
saknas upplysningar om marknadsandelen for konfektyren respektive upplysningar
om hur stor andel av marknadsforingen pa denna marknad som dessa uppgifter
motsvarar.

Enligt klaganden star ndmligen kinnedomen om ett varumadrke inte i relation till
avsaknaden av andra varumirken som dr mer kinda, utan den dr endast beroende av
fragan huruvida varumérket marknadsforts under en lang period och i tillricklig
omfattning pad marknaden pd sd sdtt att det sikerstillts att konsumenterna har
kommit i kontakt med varumérket. Hur stor den marknadsandel dr som avser det
sokta varumirket saknar relevans vid bedomningen av huruvida varumérket har
forvirvat siarskiljningsformaéga till foljd av anvéndning nér det har faststéllts att det
har fatt stor spridning, i stor omfattning och under en lang period. I forevarande fall
visar de uppgifter som klaganden har limnat att s& &r fallet.
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Forstainstansritten gjorde sig for det andra skyldig till felaktig réttstillimpning nér
den i punkterna 85-87 i den 6verklagade domen angav att det borde ha visats att det
sokta varumirket till f5ljd av dess anvindning har forvirvat sdrskiljningsformaga
med avseende pad samtliga medlemsstater i unionen.

Enligt klaganden dr det oforenligt med syftet med unionen, vilket dr att undanréja de
nationella grinserna och skapa en inre marknad, att krdva att det liggs fram bevis
for anvdndningen av det sokta varumérket for varje medlemsstat. Ett varumérke bor
registreras med tillimpning av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 nir sdkanden visar
att det till f5ljd av dess anvindning har forvdrvat sérskiljningsformaga i en
betydande del av gemenskapens omrade, d&ven om varumirket inte har forvirvat
sirskiljningsférmaga i vissa medlemsstater eller om sékanden inte kan bevisa det.

Till stéd for detta resonemang har klaganden aberopat artikel 142a andra punkten i
forordning nr 40/94, vilken inférdes genom akten om villkoren fér Republiken
Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens,
Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning och om anpassning av
de fordrag som ligger till grund for Europeiska unionen (EUT L 236, 2003, s. 33)
(nedan kallad anslutningsakten). I denna artikel anges att “registrering av ett
gemenskapsvarumirke som dr foremél for en registreringsansékan vid tidpunkten
for anslutningen [inte] kan ... nekas med hédnvisning till nigot av de absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7.1 [i férordning nr 40/94] under
forutsidttning att dessa hinder &r tillimpliga enbart pa grund av en ny medlemsstats
anslutning”.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att klaganden har missuppfattat systema-
tiken i artikel 7 i forordning nr 40/94 i den man som klaganden har bestridit att det
foreligger en skyldighet att visa att det sokta varumérket till {5ljd av anvindning har
forvirvat sdrskiljningsférméga inom hela gemenskapens omrade.
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Det foljer ndmligen av artikel 7.2 i forordning nr 40/94 att en ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirke skall avslds é&ven om registreringshindren
endast finns i en del av gemenskapen. Nir ndgot av de registreringshinder som anges
i artikel 7.1 b, c eller d avser hela gemenskapen, skall det visas att sérskiljnings-
formaga har forvérvats till f5ljd av anvidndning med avseende pa hela gemenskapen,
och inte endast med avseende pa vissa medlemsstater.

Domstolens beddmning

Det foljer, vad betriffar den fjirde grundens forsta del, av fast rittspraxis att det vid
bedémningen av huruvida ett varumérke har f6rvirvat sirskiljningsférmaga till f6ljd
av dess anvidndning bland annat kan tas hénsyn till den marknadsandel som
varumirket innehar, hur ofta, hur linge och pd hur stort geografiskt omrade
varumirket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att marknadsféra
det, den andel av omsiittningskretsen som tack vare varumérket kan ange att varan
kommer fran ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare och andra
yrkessammanslutningar (se, for ett liknande resonemang, betriffande artikel 3.3 i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrédde 13, volym 17, s. 178), vilken artikel i huvudsak &r identisk med artikel 7.3 i
forordning nr 40/94, dom av den 4 maj 1999 i de foérenade malen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. [-2779, punkt 51, av den 18 juni 2002
i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475, punkt 60, och av den 7 juli 2005 i
mal C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. [-6135, punkt 31).

Den marknadsandel som varumairket innehar ér sédledes en upplysning som kan vara
relevant vid bedémningen av huruvida varumérket har forviarvat sérskiljnings-
formaga till f6ljd av anvindning. Detta giller sirskilt nér, sasom i forevarande fall, ett
varumirke som utgors av utseendet pd den vara med avseende pa vilken registrering
sokts saknar sirskiljningsformaga, eftersom det inte i betydande man avviker fran
normen eller fran vad som dr sedvanligt pa det relevanta omradet. Det dr ndmligen
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sannolikt att ett sidant varumérke i sddana fall endast kan forvéirva sérskiljnings-
formaga om, till £5ljd av dess anvidndning, de varor som avses innehar en inte
obetydlig marknadsandel med avseende pa de ifrdgavarande varorna.

Av samma skdl kan dven andelen av marknadsforingen pd marknaden for de
ifrigavarande varorna som de investeringar motsvarar som har gjorts for att
marknadsfora ett varumérke vara relevant vid bedémningen av huruvida varumérket
har forvérvat sédrskiljningsformaga till f6ljd av anvéindning.

For ovrigt omfattas frigan huruvida sddana upplysningar dr nddvéndiga vid
bedémningen av om ett visst varumirke har forvirvat sdrskiljningsformaga till
f6ljd av anvindning, i den mening som avses i artikel 7.3 i forordning nr 40/94, av
bedémningen av de faktiska omstindigheterna som ankommer pa harmonisering-
sbyrdns enheter och, om talan vicks vid forstainstansrétten, pé forstainstansrétten.

Under dessa omstindigheter gjorde forstainstansritten sig inte skyldig till felaktig
rittstillimpning nér den i punkterna 82-84 i den verklagade domen angav att
uppgifterna om omséittningen avseende klagandens varor och de marknadsférings-
kostnader som klaganden haft inte utgér tillrdcklig bevisning for att det sokta
varumérket har forvérvat sdrskiljningsférmaga till £5ljd av dess anvéindning, dé det
saknas upplysningar om den andel som dessa uppgifter och kostnader motsvarar pa
den totala marknaden fér konfektyr respektive avseende de totala marknadsforings-
kostnaderna pd denna marknad.

Overklagandet kan saledes inte vinna bifall pa den fjirde grundens férsta del.
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Domstolen erinrar, vad betréiffar den fjirde grundens andra del, om att enligt
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 jamford med artikel 7.2 i samma f6érordning, far
ett varumdrke inte registreras om det saknar sdrskiljningsférmdga i en del av
gemenskapen.

Dessutom anges det i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 att artikel 7.1 b i samma
forordning inte skall tillimpas om varumirket till foljd av dess anvéndning har
forvirvat sirskiljningsforméga i friga om de varor eller tjanster for vilka det ansoks
om registrering.

Hérav foljer att ett varumirke endast kan registreras med stod av artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 om det visas att det till f6ljd av dess anvéndning har forvéirvat
sirskiljningsforméga i den del av gemenskapen dir det ursprungligen inte hade
sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma férordning. Den
del av gemenskapen som avses i artikel 7.2 i ndmnda forordning kan i
forekommande fall bestd av en enda medlemsstat.

Artikel 142a i férordning nr 40/94 i dess lydelse enligt anslutningsakten utgor,
tvirtemot den slutsats som klaganden dragit, stod for denna tolkning.

Eftersom anslutningsaktens upphovsmén ansig att det var nédvéndigt att infora en
uttrycklig bestimmelse, enligt vilken registrering av ett gemenskapsvarumérke som
ar foremal for en registreringsansokan vid tidpunkten fér anslutningen inte kan
nekas med hidnvisning till ndgot av de absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 i férordning nr 40/94 under forutsittning att dessa hinder dr tillimpliga
enbart pd grund av en ny medlemsstats anslutning, var de av uppfattningen att en
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sddan ansokan, i avsaknad av denna bestimmelse, skulle ha avslagits om varumaérket
hade saknat sérskiljningsférmaga i en av de nya medlemsstaterna.

Eftersom forstainstansrétten, i punkterna 85-87 i den 6verklagade domen, efter att
ha bedémt de faktiska omstdndigheterna och bevisningen konstaterade dels att det
sokta varumérket saknade ursprunglig sdrskiljningsféormaga i samtliga medlems-
stater i gemenskapen, dels att klaganden inte hade visat att varumirket hade varit
foremal for marknadsforingskampanjer i vissa medlemsstater under referensperio-
den, gjorde den en riktig bedomning nér den fastslog att de uppgifter som limnats
avseende klagandens marknadsforingskostnader inte utgjorde tillricklig bevisning
for att nimnda varumérke hade forvirvat sérskiljningsformaga till féljd av dess
anvindning.

Overklagandet kan inte heller bifallas pa den fjirde grundens andra del och
éverklagandet kan saledes inte bifallas pa den fjirde grunden.

Eftersom inte nigon av de grunder som klaganden har dberopat kan godtas, skall
overklagandet ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i réttegangsreglerna, som enligt artikel 118 i samma
rattegdngsregler skall tillimpas i mal om o&verklagande, skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmonisering-
sbyrdn har yrkat att klaganden skall forpliktas att ersétta rittegdngskostnaderna.
Eftersom klaganden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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DOM AV DEN 22.6.2006 — MAL C-25/05 P

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (férsta avdelningen) féljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) August Storck KG skall ersiitta rittegingskostnaderna.

Underskrifter
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