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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 25 september 2014 *

"Gemenskapsvarumirke — Ogiltighetsforfarande — Tredimensionellt gemenskapsvarumiarke —
Formen pa tva forpackade bdgare — Absolut registreringshinder — Sarskiljningsformaga saknas —
Sarskiljningsformaga som forvarvats till foljd av anvindning saknas — Artikel 7.1 b och 7.3 i
forordning (EG) nr 207/2009”

I mal T-474/12,
Giorgio Giorgis, Milano (Italien), foretrddd av advokaterna I. Prado och A. Tornato,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av I. Harrington, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Comigel SAS, Saint-Julien-les-Metz (Frankrike), foretratt av advokaterna S. Guerlain, J. Armengaud
och C. Mateu,

angéende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréans forsta 6verklagandenamnd
den 26 juli 2012 (drende R 1301/2011-1) om ett ogiltighetsforfarande mellan Comigel SAS och Giorgio
Giorgis,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. van der Woude samt domarna I. Wiszniewska-Biatecka (referent)
och I. Ulloa Rubio,

justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 31 oktober 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
7 februari 2013,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 5 februari 2013,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 24 maj 2013,

med beaktande av att parterna inte inom en manad frdn delgivningen av underrittelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats inkommit med nagon begidran om att forhandling ska &ga rum, och
med beaktande av att tribunalen darfor, pa grundval av referentens rapport och med tillimpning av

artikel 135a i tribunalens rattegangsregler, beslutat att avgora malet utan muntligt forfarande,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 11 november 2009 beviljades sokanden Giorgio Giorgis ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1) avseende det tredimensionella
gemenskapsvarumaérke som aterges nedan och som registrerades under nummer 8132681:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 30 i Niceéverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning: "Is, isglass, blandade sorbeter, sorbetter av
is, glass, drickbara glassar, glassprodukter, glassefterritter, grdddglass, efterrdtter, yoghurtglass,
konditorivaror.”

Den 19 januari 2010 ingav Comigel SAS, som é&r intervenient i malet, en ansdkan om
ogiltighetsforklaring av det omstridda varumaérket med stod av artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009,
jamford med artikel 7.1 b och d i samma férordning.

Genom beslut av den 21 april 2011 bifoll harmoniseringsbyrans annulleringsenhet ansokan om
ogiltighetsforklaring och forklarade det omstridda varumairket ogiltigt for samtliga aktuella varor i
enlighet med artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, jamférd med artikel 52.1 a i samma foérordning.
Enheten underkdnde vidare sokandens argument att det omstridda varumirket hade forvérvat
sarskiljningsférmaga till foljd av anvdndning i enlighet med artikel 7.3 i forordning nr 207/2009.

Sokanden overklagade den 16 juni 2011 annulleringsenhetens beslut vid harmoniseringsbyran.
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Genom beslut av den 26 juli 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog forsta
overklagandendmnden o6verklagandet. Namnden bedomde i likhet med annulleringsenheten att det
omstridda varumarket saknade sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009 och att sokanden inte hade visat att det omstridda varumairket hade forvérvat
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 52.2 i samma
forordning.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyréan att ersétta réittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har aberopat tva grunder till stod for sin talan. Den forsta grunden avser asidosédttande av
artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 och den andra grunden asidosittande av artikel 7.3 i samma
forordning.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009

Sokanden anser att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning av det omstridda varumarkets
sarskiljningsformaga och darigenom asidosatte artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009.

Enligt artikel 52.1 a i férordning nr 207/2009 forklaras ett gemenskapsvarumairke ogiltigt efter ansékan
till harmoniseringsbyran om gemenskapsvarumirket inte har registrerats i enlighet med
bestammelserna i artikel 7 i samma forordning. I artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009 foreskrivs att
varumérken som saknar sdrskiljningsformaga inte far registreras.

Ett varumarkes sarskiljningsféormaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009
innebir enligt fast réattspraxis att detta varumérke gor det majligt att ange att den vara som é&r foremal
for registreringsansokan kommer fran ett visst foretag och saledes gor det mojligt att sdrskilja denna
vara fran andra foretags varor (se domstolens dom av den 20 oktober 2011 i de forenade
mélen C-344/10 P och C-345/10 P, Freixenet mot harmoniseringsbyrdn, REU 2011, s. 1-10205,
punkt 42, och dir angiven rattspraxis).

Ett varumairkes sdrskiljningsforméga ska bedomas dels utifrain de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser, dels utifran hur omsittningskretsen, som ska anses bestd av en normalt
informerad och skiligen uppmérksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller
tjidnster, uppfattar varumérket (domstolens dom av den 29 april 2004 i de forenade mélen C-456/01 P
och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089, punkt 35, och dir angiven
rttspraxis).
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I forevarande fall fann 6verklagandendmnden att varorna i fraga utgjorde livsmedel som i allmanhet
redan hade forpackats nir de levererades till forsédljningsstillena. Namnden fann vidare med avseende
pa saluféring av fardigférpackade varor att konsumentens uppmérksamhetsniva savitt avser deras
utseende inte var sirskilt hog.

Sokanden menar att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning av omséttningskretsens
uppmairksamhetsniva. Sokanden har gjort gillande att en genomsnittskonsument av glass har en hog
uppmairksamhetsnivd, eftersom denne traffar sitt val med beaktande av olika faktorer sasom vilken
smak som Onskas, pa vilket sdatt glassen ska dtas, vilken sorts glass som Onskas och den eventuella
forekomsten av vissa ingredienser.

Tribunalen framhéller harvid att de varor som det omstridda varumairket avser utgoér géngse
livsmedelsvaror som riktar sig till samtliga konsumenter. Det sokta varumarkets sérskiljningsformaga
ska dérfér bedéomas med beaktande av forvantningarna hos en normalt informerad och skiligen
uppmirksam och medveten genomsnittskonsument (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 15 mars 2006 i mal T-129/04, Develey mot harmoniseringsbyran
(formen péa en plastflaska), REG 2006, s. 1I-811, punkt 46, och dir angiven rittspraxis, och av den
12 december 2013 i mal T-156/12, Sweet Tec mot harmoniseringsbyran (formen av en oval),
punkt 14).

Till skillnad fran vad sokanden har gjort gillande innebdar inte den omstindigheten att
genomsnittskonsumenten viljer glass enligt sitt tycke och smak att dess uppmérksamhetsniva ar hog.
Glass utgor namligen en géngse konsumentvara, i allménhet tillgdnglig i stormarknader, som ar billig
och som inte kréver nagon langre tids 6verviagning fore kop. Sadana varor kan inte anses krdva nagon
hog uppmairksamhetsniva fran konsumentens sida i samband med kopet. Vidare dr det uppenbart att
konsumenten traffar sitt val utifran sin egen smak ndr det &r fraga om gingse livsmedelsvaror, vilka
enligt den rattspraxis som anges i punkt 16 ovan inte kraver ndgon hog uppmérksamhetsniva fran
konsumentens sida.

Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig bedomning nir den slog fast att omsittningskretsen
bestar av en normalt informerad och skéligen uppmarksam och medveten genomsnittskonsument vars
uppmarksamhetsniva inte ar sarskilt hog, i hela Europeiska unionen.

Av fast réttspraxis foljer att kriterierna for bedomning av sérskiljningsformagan hos tredimensionella
varumdrken som utgors av sjédlva varans utseende inte skiljer sig fran dem som ér tillimpliga pa andra
kategorier av varumdrken. Vid tillimpningen av dessa kriterier maste emellertid beaktas att
omsittningskretsen inte nodvéandigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumirke som utgors av sjdlva
varans utseende pa samma sitt som ett ord- eller figurméarke som utgors av ett kidnnetecken som &ar
oberoende av utformningen av de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten &r namligen inte
van vid att gora antaganden om en varas ursprung pa grundval av varans eller varuférpackningens
form i avsaknad av grafik eller text, och det kan siledes vara svarare att visa att ett sadant
tredimensionellt varumirke har sdrskiljningsforméaga dn vad som dr fallet betrdffande ett ord- eller
figurmiarke (se domen i det ovan i punkt 12 ndmnda malet Freixenet mot harmoniseringsbyran,
punkterna 45 och 46 och dar angiven réttspraxis).

Under dessa omstiandigheter dr det endast varumérken som i betydande man avviker fran normen eller
fran vad som é&r sedvanligt i branschen, och som saledes fyller sin grundldggande funktion att ange
varans ursprung, som inte ska anses sakna sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b
i forordning nr 207/2009 (se domen i det ovan i punkt 12 ndmnda malet Freixenet mot
harmoniseringsbyran, punkt 47 och dér angiven rittspraxis).

Avseende tredimensionella varumarken som utgors av férpackningen for varor som pa grund av sin art

sdljs forpackade har domstolen slagit fast att de ska gora det mojligt for en normalt informerad och
skéligen uppmérksam och medveten genomsnittskonsument att, utan att anta ett analyserande och
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jamforande betraktelsesétt och utan att vara extra uppmairksam, sirskilja den ifragavarande varan fran
andra foretags varor (domstolens dom av den 12 januari 2006 i mél C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke
mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-551, punkt 29).

Vid bedomningen av huruvida ett varumairke saknar sérskiljningsformaga ska det helhetsintryck som
varumadrket astadkommer beaktas. Detta kan dock inte innebédra att det inte forst ska goras en
successiv genomgang av de olika bestandsdelarna i framstillningen av varumaérket. Det kan nédmligen
vara lampligt att i samband med den helhetsbedomning som gors undersoka var och en av det
berorda varumirkets bestindsdelar (se domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mal C-238/06 P,
Develey mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-9375, punkt 82, och dir angiven réttspraxis).

Tribunalen framhéller inledningsvis att varorna i fraga utgors av efterritter, glass, sorbet och yoghurtar
samt att det omstridda varumairket bestar av dels formen pa tva genomskinliga behallare i glas med en
bégares form, dels formen pa en pappforpackning med 6ppna partier pa ovansidan och pa sidorna som
ar anpassad efter behallarnas form. Det omstridda varumérket bestar av den tredimensionella formen
pa de aktuella varornas forpackning.

Sokanden har for det forsta gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning av
normen eller vad som ar sedvanligt i branschen. Sékanden menar att dverklagandendmnden vid
bedomningen av om det omstridda varumarket hade sdrskiljningsformaga, borde ha beaktat normen
eller vad som é&r sedvanligt savitt avser forpackningar i den bransch som varorna i klass 30 hor till.
Enligt sokanden begrinsade 6verklagandendmnden sin bedémning till att avse normen och vad som
ar sedvanligt for forpackningar som ”“man forknippar med kvalitetsvaror tillverkade pa ett
hantverksmassigt satt”.

Tribunalen framhéller att det pastdendet grundar sig pa en felaktig tolkning av det angripna beslutet.

I det angripna beslutet angav 6verklagandendmnden nédmligen att nér, sasom i forevarande fall, det
omstridda varumarket bestar av den tredimensionella formen pa de aktuella varornas férpackning, sa
ar det mojligt att normen eller vad som ar sedvanligt motsvarar det som giller f6r forpackningar for
varor som dr av samma slag och avsedda for samma konsumenter som de aktuella varorna.

Overklagandenimnden gjorde direfter en separat prévning av det omstridda varumirkets tva
bestindsdelar, det vill sdga glasbehallarna och pappforpackningen. Namnden angav inom ramen for
bedomningen av glasbehallarnas sarskiljningsformaga att den typen av behallare anvinds pa
marknaden vid forsdljning av efterrdtter, glass, sorbet och yoghurt samt att man genom sadana
behallare signalerar till konsumenterna att varorna i fraga dr av hog kvalitet och tillverkade pa ett
hantverksmassigt sitt, vilket sokanden inte har ifrigasatt. Overklagandenimnden fann att formen pa
det omstridda varumairkets behéllare inte i sérskilt hog grad skiljer sig fran formen pa de skalar som
aterfinns pa marknaden for saluféring av desserter, glass, sorbet och yoghurt. Den bevisning som
intervenienten har inkommit med stoder enligt ndmnden den uppfattningen. Av nimnda bevisning
foljer namligen att de behallarna endast obetydligt skiljer sig fran det omstridda varumarkets
behallare. Overklagandenimnden drog dirav slutsatsen att den bestandsdelen hos det omstridda
varumadrket inte innebdr att varorna i fraga har sirskiljningsformaga.

Overklagandenimnden godtog inte de exempel som sékanden framhallit och som avsig andra slags
behallare som anvinds pd marknaden vid saluféring av samma varor. Overklaganden angav att
"formen pa de behallarna inte har till syfte att konsumenterna ska férknippa dem med kvalitetsvaror
som dr tillverkade pa ett hantverksmaissigt sétt”.

Hirav foljer att 6verklagandendmnden beaktade vad som ar sedvanligt med avseende pa forpackningar
for varor som liknar de aktuella varorna och som dr avsedda fér samma konsumenter som de aktuella
varorna. Ndmnden konstaterade att forpackningar i form av glasbehallare omfattas av vad som ar
sedvanligt, bland annat ndr man vill formedla att det ror sig om en kvalitetsvara. Den omsténdigheten

ECLLEU:T:2014:813 5



30

31

32

33

34

35

DOM AV DEN 2592014 - MAL T-474/12 ‘
GIORGIS MOT HARMONISERINGSBYRAN — COMIGEL (FORMEN PA TVA FORPACKADE BAGARE)

att overklagandenamnden fann att den bevisning som sokanden ingett avseende andra former pa
behallare som anvédnds vid saluféring av glass saknade relevans, ér inte oférenlig med ndmndens
konstaterande att d@ven glasbehallare anvinds pa den marknaden.

Till skillnad fran vad sokanden har gjort géllande foljer det inte av det angripna beslutet att
overklagandendmnden begrinsade sin bedomning till att avse normen eller vad som dr sedvanligt
endast med avseende pa kvalitetsvaror tillverkade pa ett hantverksmassigt sétt.

For det andra har sokanden anfort att 6verklagandendmnden, som en f6ljd av de felaktiga slutsatserna
savitt avser normen och vad som é&r sedvanligt i branschen, gjorde en felaktig bedomning av det
omstridda varumairkets sdrskiljningsformaga. Sokanden menar att Overklagandenimnden vid
bedomningen av det omstridda varumaérkets sarskiljningsforméaga valde att gora en jamforelse med
begreppet "bagare som forpackats i pappforpackningar med tillskurna Oppningar” i stillet for att
beakta samtliga typer av forpackningar som anvénds for de aktuella varorna. Enligt sokanden gjorde
overklagandendmnden fel ndr den slog fast att pappforpackningar med tillskurna 6ppningar var vanligt
forekommande i branschen for de aktuella varorna. S6kanden har gjort géllande att sardragen hos och
formen pa det omstridda varumairkets pappforpackning skiljer sig fran dem som foljer av den bevisning
som intervenienten har inkommit med.

I det angripna beslutet — inom ramen for beddmningen av om det omstridda varumaérkets andra
bestindsdel, det vill siga pappforpackningen med Oppna partier pa ovansidan och péa sidorna, har
sarskiljningsformaga — fann Overklagandendmnden att de flesta pappfoérpackningar som féljer av den
bevisning som intervenienten har inkommit med har samma sirdrag. Overklagandenimnden bedémde
att formen pa pappforpackningar med Oppna partier pa ovansidan och pa sidorna é&r vanligt
forekommande savitt avser de aktuella varorna, sérskilt for att visa varan eller for att framhélla
relevanta upplysningar som ror varan. Med beaktande av normen och vad som ar sedvanligt i den
bransch diar de aktuella varorna (efterrdtter, glass, sorbet och yoghurt) forekommer, slog
overklagandendmnden fast att formen pa det omstridda varumaérkets pappforpackning uteslutande é&r
dekorativ, att den inte i sérskilt hog grad skiljer sig fran vad som é&r sedvanligt i branschen och att den
inte har nagon sarskiljningsformaga.

Det ska framhallas att oOverklagandenimnden grundade sin bedomning pa bevisning som
intervenienten inkommit med och som visade att det, i den bransch didr de aktuella varorna
forekommer, var vanligt forekommande med forpackningar som bestar av en pappforpackning med
6ppna partier. Overklagandenimnden kunde dirav dra slutsatsen att det omstridda varumirket inte i
sarskilt hog grad skiljer sig fran vad som é&r sedvanligt i den aktuella branschen.

Att formen pd det omstridda varumairkets pappforpackning i vissa avseenden skiljer sig fran andra
forpackningar pa marknaden, sasom sokanden har gjort géllande, innebdr inte att
overklagandendmndens bedomning med framgang kan ifragasittas. De olika pappforpackningar som
anviands i den bransch dér de aktuella varorna forekommer skiljer sig at genom placeringen av de
oppna partierna eller genom deras form. Det ska dock endast anses vara fraga om olika varianter av
de slag av forpackningar som anvdnds i branschen. Skillnaderna mellan de pappforpackningar som
finns pa marknaden foljer bland annat av praktiska hinsyn (sésom en anpassning till behallarnas
storlek) eller av rent estetiska hinsyn. Overklagandenimnden gjorde en riktig beddmning nir den slog
fast att sdrdragen hos formen pé det omstridda varumérkets pappforpackning inte innebér att den i
betydlig man kan anses avvika fran vad som ar sedvanligt i branschen for de aktuella varorna.

Sokanden har for det tredje gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning av
det omstridda varumérket da namnden utgick fran att det omstridda varumarket bestar av "tva bagare
som forpackats i en pappforpackning med tillskurna 6ppningar”, vilket inte motsvarar det omstridda
varumirket sasom det har registrerats. Sokanden menar att det omstridda varumirket borde ha
beaktats i dess helhet, med de sdrdrag som kénnetecknar det. Enligt sokanden borde
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overklagandendmnden ha bedomt om de sidrskilda former som utgoér det omstridda varumérket
tillsammans har sarskiljningsformaga och inte endast om summan av var och en av ndmnda
varumirkes bestandsdelar har det.

Tribunalen tillbakavisar inledningsvis sokandens argument att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig
bedémning av det omstridda varumarket. Den beskrivning av det omstridda varumarket som aterfinns i
det angripna beslutet, det vill siga "tvd genomskinliga behallare i glas med en bégares form i en
ytterforpackning av papp med Oppna partier pa ovansidan och pa sidorna”’motsvarar den bild av
varumairket som aterfinns i registreringsansokan och som aterges ovan i punkt 1. Den omstandigheten
att sokanden beskriver det omstridda varumarket pa sitt sitt (ndmligen "tva bégare placerade bredvid
varandra i en forpackning som é&r helt 6ppen upptill, ovanfor bagarna, och delvis 6ppen i hojd med
bégarnas sidor, samt vars sidopartier dr utformade pa ett sérskilt sdtt som foljer och paminner om
bagarnas form, vilket ger en sdrskild silhuett i form av en flaska mellan de bada béagarna”), en
beskrivning som varken framgér av registreringsansokan eller av registreringsbeviset, innebér inte att
overklagandendmnden kan anses ha gjort en felaktig bedomning.

Vad dérefter betriaffar sokandens argument att Overklagandendmnden inte gjorde néagon
helhetsbedomning av ~ det  omstridda  varumérket,  framhaller  tribunalen  f6ljande.
Overklagandenimnden konstaterade i det angripna beslutet att de bida bestandsdelar som
tillsammans bildar varumairket inte i sédrskilt hog grad skiljer sig frain dem som anvéinds i den bransch
ddar de aktuella varorna forekommer och att de saknade sarskiljningsformaga. Dérefter gjorde
overklagandendmnden en bedomning av det helhetsintryck som formen pa den forpackning som
registrerats under det omstridda varumérket astadkommer. Den fann att det omstridda varumaérkets
sdrdrag inte var tillrackliga for att det skulle anses utgora en ovanlig modell pd marknaden for
efterrdtter, glass, sorbet och yoghurt, som tydligt skulle kunna uppfattas annorlunda jamfort med de
redan tillgingliga utformningarna. Overklagandenimnden konstaterade att det av de exempel som
intervenienten hade inkommit med framgick att det finns vissa former av forpackningar som i hog
grad liknade formen pa det omstridda varumarket. Den bedomde att tvd behallare som hélls pa plats
med hjalp av en pappforpackning dr ett av de vanligast forekommande sitten att presentera varorna
for konsumenterna pa. Ddrav drog overklagandendmnden slutsatsen att det omstridda varumarket,
som helhet betraktat, ligger mycket ndra de mest sannolika utformningarna av de aktuella varorna och
att varumairket darfor skulle anses sakna sérskiljningsformaga.

Sokanden kan saledes inte med framgéing gora gillande att 6verklagandendmnden inte gjorde nagon
helhetsbedomning av det omstridda varumarkets sarskiljningsformaga, att den underlét att beakta dess
sdrdrag eller att den endast konstaterade att sdrskiljningsformaga saknades hos summan av var och en
av dess bestandsdelar.

Vidare har sokanden gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde fel nér den i det angripna beslutet
slog fast att det omstridda varumérket motsvarade ett slags forpackning som &r mycket vanligt
forekommande pa marknaden for saluforing av de aktuella varorna, ndr det i sjilva verket framgar av
de exempel som sokanden har inkommit med att den férpackning som &r mest vanligt forekommande
i den branschen helt skiljer sig fran det omstridda varumairkets férpackning.

Det riacker hdrvid att framhalla att det pa marknaden for de aktuella varorna visserligen finns andra
slags forpackningar men att den omstandigheten inte dr oférenlig med 6verklagandendmndens slutsats
att det darutover &ven finns forpackningar som i hog grad liknar det omstridda varumarkets
forpackning och att de forpackningarna inte ar ovanliga. I 6verensstimmelse med den réttspraxis som
anges ovan i punkt 20 ska sdrskiljningsforméga anses saknas ndr varumairket inte i betydande man
avviker fran normen eller fran vad som é&r sedvanligt i branschen, och det &r dérvid inte nodvéandigt
att visa att varumdrket har den vanligast forekommande forpackningsformen pa marknaden.

For det fjarde har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden var alltfor restriktiv vid sin
bedomning av det omstridda varumairkets sérskiljningsformaga.
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Sokanden har anfort att den rittspraxis som overklagandendmnden tillimpade, det vill sdga att det
endast ar tredimensionella varumérken som i betydande man avviker fran normen eller fran vad som
ar sedvanligt i branschen som ska anses ha sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b
i forordning nr 207/2009, ska inte tillimpas i siddana fall sasom det forevarande, dar
genomsnittskonsumentens uppmarksamhetsniva dr hog och det omstridda varumairket inte utgors av
formen pa varorna utan av varornas forpackning.

Detta argument kan inte godtas. Tribunalen erinrar om att overklagandendmnden, sasom foljer av
punkt 18 ovan, gjorde en riktig beddmning nidr den slog fast att omsdttningskretsens
uppmirksamhetsniva inte dr sérskilt hog savitt avser de aktuella varorna. Dessutom ska formen pa
forpackningen i forevarande fall anses motsvara formen pa de aktuella varorna.

Vidare har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden tillimpade ett mer restriktivt villkor dn
vad som krdavs enligt rattspraxis vid provningen av om det omstridda varumérket har
sarskiljningsformaga. Enligt sokanden angav overklagandenamnden att det omstridda varumarket ska
”skilja sig véasentligen”fran den aktuella varans grundliaggande former, medan det av rittspraxis endast
foljer att overklagandendmnden ska bedoma om det omstridda varumérket ”i betydande man avviker”
fran normen och vad som ar sedvanligt i branschen.

Tribunalen gor i denna del féljande bedémning. Overklagandenimnden beaktade, till skillnad fran vad
sokanden har pastitt, emellertid inte kravet pa att det ska foreligga en “vasentlig skillnad”vid sin
bedomning av det omstridda varumirkets sdrskiljningsformaga. Det var namligen forst efter det att
overklagandendmnden i det angripna beslutet hade dragit slutsatsen att det omstridda varumairket
saknade sadrskiljningsformaga som den, med hénvisning till forstainstansrittens dom av den
31 maj 2006 i méal T-15/05, Waele mot harmoniseringsbyrin (formen pa en korv) (REG 2006,
s. 1I-1511), anvidnde sig av uttrycket “skiljer sig visentligen” for att bemota ett argument fran
sokandens sida att det omstridda varumaérkets form ar ny och originell.

Dessutom har sokanden framhallit att forstainstansrétten i sin dom av den 3 december 2003 i
mal T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyran (formen pa en flaska) (REG 2003,
s. 1I-5207) slog fast att ett tredimensionellt varumérke som utgors av formen pa en flaska, for vilket
registrering sokts for icke alkoholhaltiga drycker i klass 32, hade det minimum av sérskiljningsférméga
som krivs i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009. Sokanden har mot
bakgrund hérav gjort géllande att detsamma bor gélla i forevarande fall, eftersom det ar fraga om en
bransch som uppvisar mycket stora likheter, ndmligen branschen fér varor i klass 30. Tribunalen
erinrar om att ett varumairkes sérskiljningsformaga ska bedomas dels utifran de varor eller tjénster
som registreringsansokan avser, dels utifran hur omsittningskretsen uppfattar varumérket, samt att
overklagandendmnden ska bedoma om varumérket i betydande man avviker fran normen eller fran
vad som dr sedvanligt i branschen. De slutsatser som tribunalen dragit i en dom avseende ett annat
varumirke dn det omstridda varumarket, dér registreringsansokan avsag andra varor dn de som avses i
forevarande fall och vilka horde till en annan bransch, saknar betydelse vid bedémningen i férevarande
fall av om det omstridda varumaérket har sarskiljningsforméaga.

Av det ovanstaende foljer att sokanden inte har visat att overklagandendmnden gjorde en felaktig
bedomning nér den slog fast att det omstridda varumarket saknade sérskiljningsformaga i den mening

som avses i artikel 7.1 b i féorordning nr 207/20009.

Talan kan saledes inte vinna bifall pa den forsta grunden.
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Den andra grunden: Asidosittande av artikel 7.3 i forordning nr 207/2009

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till felaktig tillimpning av
artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 nidr den bedomde att den bevisning som sokanden hade
inkommit med inte var tillracklig for att styrka att det omstridda varumairket hade forvérvat
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvédndning.

Enligt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 utgdr det absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 b i samma forordning inte hinder for registrering av ett varumirke, om detta till f6ljd av
dess anviandning har forvirvat sdrskiljningsforméaga i fraga om de varor for vilka det ansoks om
registrering.

Enligt artikel 52.2 i forordning nr 207/2009 far ett varumérke som har registrerats i strid med
artikel 7.1 b i ndmnda forordning emellertid inte forklaras ogiltigt om det till f6ljd av anvdndning har
forvarvat sarskiljningsformaga efter registreringen, i forhallande till de varor eller tjanster for vilka det
har registrerats.

For att ett varumairke ska anses ha forvirvat sarskiljningsformaga till foljd av anvindning krévs enligt
fast réttspraxis att atminstone en betydande andel av omsittningskretsen tack vare varumairket kan
ange att varan eller tjansten hérror fran ett visst foretag (se fOrstainstansriattens dom av den
15 december 2005 i mal T-262/04, BIC mot harmoniseringsbyran (formen pa en cigarettindare med
stift), REG 2005, s. I1-5959, punkt 61, och dir angiven réttspraxis).

I forevarande fall angav Overklagandendmnden att det relevanta omradet dr unionen, eftersom det
omstridda varumarket dr ett tredimensionellt varumirke. Namnden bedémde att den bevisning som
sokanden hade inkommit med inte var tillricklig for att styrka att det omstridda varumairket hade
forvarvat sirskiljningsformaga i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 52.2 i férordning
nr 207/2009. Den slog namligen fast att ndmnda bevisning, som helhet betraktad, endast hanforde sig
till atta medlemsstater i unionen och att det siledes inte hade styrkts att det aktuella varumérket hade
forvirvat sirskiljningsformaga i en visentlig del av unionen. Overklagandenimnden ansag vidare att
sokanden inte hade visat att det omstridda varumarket hade uppfattats som en ursprungsangivelse for
varorna, da forpackningens form alltid anvéindes tillsammans med kénnetecknet LA GELATERIA DI
PIAZZA NAVONA som hade tryckts pa forpackningen.

For det forsta har sokanden endast framhallit att anvidndningen av det omstridda varumirket
tillsammans med kénnetecknet LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA, som hade tryckts pa
forpackningen, visar att omséttningskretsen uppfattar den tredimensionella formen, utdver den grafiska
atergivningen, som en ursprungsangivelse for de aktuella varorna. Tribunalen konstaterar att detta
pastaende inte innebdr att man med framging kan ifragasitta Overklagandendmndens slutsats att
denna bevisning inte var tillracklig for att styrka att det omstridda varumairket hade anvénts sasom
varumadrke. Pastaendet kan saledes inte godtas.

Tribunalen framhaller att ett tredimensionellt varumirke enligt rattspraxis visserligen kan forvdarva
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning, d&ven om det anvénds tillsammans med ett ordmirke
eller ett figurmérke. S& dr fallet ndr varumirket bestar av formen pa en vara eller dess forpackning
och dessa systematiskt forses med ett ordmirke under vilket de salufors. Sadan sdrskiljningsformaga
kan bland annat forvérvas efter det att omsattningskretsen genomgatt en normal tillvinjningsprocess
(se tribunalens dom av den 29 januari 2013 i mal T-25/11, Germans Boada mot harmoniseringsbyran
(manuell kakelskdrare), punkt 83, och dér angiven réttspraxis).

Det krévs emellertid att omsattningskretsen kan ange att varan kommer fran ett visst foretag tack vare

att varumairket anvénts som sddant. Uttrycket "att varumirket anvéints som sadant” ska saledes forstas
sd, att det omfattar sddan anviandning av varumaérket som mojliggor for omsattningskretsen att ange att
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varan eller tjansten kommer fran ett visst foretag. Med andra ord innebédr all anvdndning av
varumérket inte nodvéindigtvis att varumérket anvéints som sadant (domen i det ovan i punkt 55
nidmnda malet Manuell kakelskirare, punkt 85).

Med beaktande av omstdndigheterna i forevarande mal skulle det ha krévts att sokanden konkret hade
styrkt pastdendet att formen pa de aktuella varornas forpackning uppfattades just som en
ursprungsangivelse av omsittningskretsen for att det eventuellt skulle ha varit mojligt att i den
bevisning som forebringats kunna finna en indikation pa detta — det vill sdga en indikation pa att den
tredimensionella formen pa de aktuella varornas forpackning, som utgoér det omstridda varumarket, var
sa speciell att det var mojligt att skilja den fran andra tillverkares forpackningar. Det ar harvid
tillrdckligt att konstatera att sokanden inte har framfort nagot sddant argument.

Vad for det andra betriaffar sokandens pastidende att overklagandendmnden inte beaktade att den
bevisning som sokanden hade inkommit med omfattade en vésentlig del av konsumenterna i unionen,
konstaterar tribunalen att det saknar verkan och darfor ska ldmnas utan avseende. Sokanden har
namligen inte visat att overklagandendmnden gjorde fel nir den slog fast att det av namnda bevisning
inte framgar att det omstridda varumaérket har anvénts sdsom varumarke.

Harav foljer att talan inte kan vinna bifall pd den andra grunden, och talan ska séaledes ogillas i sin
helhet.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har yrkat att sokanden ska forpliktas att
ersitta rattegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans och
intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.

2) Giorgio Giorgis ska ersitta rittegangskostnaderna.
van der Woude Wiszniewska-Biatecka Ulloa Rubio
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 25 september 2014.

Underskrifter
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