DOM AV DEN 4.10.2007 — MAL C-144/06 P

DOMSTOLENS DOM (attonde avdelningen)
den 4 oktober 2007 *

I mal C-144/06 D,

angéende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
17 mars 2006,

Henkel KGaA, Diisseldorf (Tyskland), foretratt av C. Osterrieth, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten &r:

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

svarande i forsta instans,
* Rattegangssprak: tyska.
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meddelar

DOMSTOLEN (attonde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Juhdsz (referent) samt domarna
J. Malenovsky och T. von Danwitz,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: handldggaren B. Fiilop,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 24 maj 2007,

med hinsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan
forslag till avgorande,

foljande

Dom

Henkel KGaA (nedan kallat Henkel) har yrkat att domstolen skall upphidva den dom
som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt den 17 januari 2006
i mal T-398/04, Henkel mot harmoniseringsbyrédn (ej publicerad i réttsfallssam-
lingen) (nedan kallad den overklagade domen). Genom denna dom ogillade
forstainstansriatten Henkels talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av
harmoniseringsbyrans andra 6verklagandenimnd den 4 augusti 2004 (nedan kallat
det angripna beslutet) om avslag pd Henkels registreringsansokan.
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Tillimpliga bestimmelser

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

“"Foljande far inte registreras:

b) Varumérken som saknar sarskiljningsférmaga.”

Bakgrund till tvisten

Henkel ingav den 28 september 1998 en ansékan om registrering av gemenskaps-
varumdrke till harmoniseringsbyran i enlighet med férordning nr 40/94.
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Det sokta gemenskapsvarumirket utgors av det nedan atergivna figurkidnnetecknet
(nedan kallat det s6kta varumarket):

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 1, 3 och 21 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och
motsvarar (betrdffande varorna i klass 3) foljande beskrivning: “diskmedel och
tvattmedel”.

Henkel aberopade prioritet fran en registreringsansékan som getts in i Tyskland den
18 juni 1998. Det varumérke som var féremal for den tyska registreringsansokan ar
identiskt med det sokta gemenskapsvarumirket.

Granskaren beslutade den 1 oktober 1999 att avsla registreringsansokan i enlighet
med artikel 7.1 b och d i forordning nr 40/94. Den 19 november 1999 6verklagade
Henkel med stéd av artiklarna 57-59 i forordning nr 40/94 granskarens beslut till
harmoniseringsbyran.
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Harmoniseringsbyrans andra 6verklagandenimnd avslog dverklagandet genom det
angripna beslutet. Som skal for beslutet angav 6verklagandendmnden att det sokta
varumairket saknade sérskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 for samtliga varor som registreringsansbkan avsag.

Talan vid forstainstansritten och den éverklagade domen

Den 8 oktober 2004 vickte Henkel talan vid forstainstansriatten och yrkade att det
angripna beslutet skulle ogiltigférklaras. Henkel dberopade tva grunder till stod for
sin talan. Forstainstansritten fann att talan inte kunde bifallas pd nagon av
grunderna.

Som forsta grund gjorde Henkel gillande att harmoniseringsbyran hade asidosatt
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Henkel anforde dérvid att harmoniseringsbyran
hade tillimpat bedémningskriterierna avseende sérskiljningsférmégan pa ett
felaktigt sitt.

Enligt Henkel hade harmoniseringsbyran underlatit att préva om det sokta
varumirket hade sérskiljningsforméaga den dag da registreringsansékan gavs in.
Vidare hade harmoniseringsbyran inte visat vilken form som var den sedvanliga
formen pé de varor som vid denna tidpunkt saluférdes p& marknaden. Vidare gjorde
Henkel gillande att det inte var mgjligt f6r harmoniseringsbyran att forsikra sig om
att kinnetecknets olika firger motsvarade olika aktiva substanser, eftersom det bara
var Henkel som kunde bestimma vilka firger som skulle anvindas och vad som
skulle inga i de farglagda partierna.
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Henkel gjorde dessutom gillande att harmoniseringsbyran hade underlatit att beakta
avgorandet fran Bundespatentgericht (federal patentdomstol), dar Bundespatentge-
richt slog fast att det kinnetecken som var foremal for ansokan till Deutsches
Patent- und Markenamt (tyska motsvarigheten till patent- och registreringsverket)
inte saknade sirskiljningsformaga f6r diskmedel och tvittmedel.

Henkel erinrade vidare om att harmoniseringsbyran registrerat flera kdnnetecken
som kunde jamforas med det sokta varumirket.

Harmoniseringsbyran anférde diaremot vid forstainstansrétten att konsumenten inte
uppfattar det sokta varumirket som en angivelse av varans kommersiella ursprung,
utan bara som en atergivning av sjalva varan. Harmoniseringsbyran hade vidare
beaktat Bundespatentgerichts avgoérande i vederborlig ordning, men detta avgérande
var inte bindande f6r harmoniseringsbyran. Nér det giller harmoniseringsbyrans
beslutspraxis i tidigare drenden erinrade harmoniseringsbyran om att gemenskaps-
domstolen skall avgora mal pa ett oberoende sitt utifran de yrkanden som
framstillts och att gemenskapsdomstolen ingalunda &r bunden av felaktiga beslut
som fattats i tidigare drenden. De drenden som Henkel &beropat kan inte heller
jamforas med detta mal.

Forstainstansriatten konstaterade i sin dom att Henkels grund endast avsag
“diskmedel och tvittmedel” och att det dérvid var fraga om géngse konsumentvaror.
Nir konsumenten koper siddana varor dr han eller hon inte sirskilt uppmérksam.
Forstainstansritten erinrade vidare om de réttsprinciper som lagts fast i réittspraxis
angéende varumirkens sérskiljningsférmaga och slog fast att bedomningen av det
sOkta varumirkets sirskiljningsformaga inte far leda till ett resultat nér det &r fraga
om ett tredimensionellt varumirke som utgors av framstéllningen av sjélva varan
och till ett annat resultat nédr det ar fraga om ett figurmérke som utgdrs av en
naturtrogen atergivning av sjilva varan.
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Forstainstansritten angav att beddmningen av det sokta varumaérkets sérskiljnings-
féormaga skall grunda sig pa det helhetsintryck som &tergivningen astadkommer,
vilket inte dr oforenligt med en successiv provning av varumadrkets bestandsdelar
(dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191,
punkt 23, och av den 16 september 2004 i méal C-392/02 P, SAT.1 mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-8317, punkt 35). Forstainstansritten provade
sedan det sokta varumirkets bestandsdelar och gjorde direfter en helhetsbedom-
ning. Ritten kom dérvid fram till att det sokta varumaérket inte gér det majligt att
sérskilja den berérda varan fran varor fran andra foretag.

Forstainstansritten angav vidare att det inte fanns nagon anledning att goéra nagon
annan bedémning pa den grunden att Henkel, da registreringsansokan gavs in, var
det enda foretag som saluférde varor med den form som det sokta kénnetecknet
utgor en atergivning av. Det fanns inte heller anledning att géra nagon annan
bedémning pad grundval av registreringar i tidigare drenden. Forstainstansréitten
betonade att nationella registreringar far beaktas, men de 4r inte bindande for
harmoniseringsbyran. Gemenskapsordningen for varumiérken &r néamligen ett
sjalvstindigt system, som bestir av en samling regler och som syftar till att uppna
de mal som &r specifika for detta system, eftersom denna ordning skall tillimpas
utan hinsyn till de nationella systemen. Vidare skall fridgan huruvida ett
kdnnetecken kan registreras som gemenskapsvarumirke endast bedémas utifrdn
tillampliga gemenskapsrittsliga bestimmelser.

Vad gillde harmoniseringsbyrans registreringsbeslut erinrade forstainstansratten om
att faktiska och rattsliga omstindigheter i ett tidigare beslut visserligen kan aberopas
till stod for att en bestimmelse i forordning nr 40/94 asidosatts. Det ar dock sa att
lagenligheten av 6verklagandendamndernas beslut enbart skall bedémas pa grundval
av férordningen, sdsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund
av harmoniseringsbyrans tidigare beslutspraxis. Forstainstansritten kom dessutom
fram till att de varumirken som Henkel hade dberopat inte till fullo kunde jimforas
med det sokta varumirket dels eftersom de inte avsag varor av samma slag, dels
eftersom de inneholl andra bestandsdelar én geometriska grundformer.
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Som andra grund gjorde Henkel géllande att harmoniseringsbyran hade 6verskridit
sitt utrymme for skonsméssig bedomning och ésidosatt likabehandlingsprincipen,
detta eftersom harmoniseringsbyran hade avslagit den aktuella registreringsansékan
samtidigt som den hade registrerat jamforbara varumérken. Henkel gjorde vidare
gillande att om bolaget var tvunget att finna sig i detta utan kompensation i form av
registrering av det sokta varumairket, sa skulle det bli foremal f6r diskriminering i
strid med principen om fri rorlighet for varor i artikel 28 EG. Henkel anforde vidare
att det endast dr mdjligt att uppna den harmonisering som férordning nr 40/94
stravar efter och som anges i forsta och tredje skilen om den tillndrmade materiella
ritten tolkas pd ett enhetligt sitt.

Harmoniseringsbyrdn anforde att eftersom overklagandenamnderna skall fatta
beslut inom ramen foér en normbunden behdrighet, kan harmoniseringsbyrans
beslutspraxis i tidigare drenden, oavsett om den ér riktig eller ej, inte utgora grund
for att ifragasitta ett besluts lagenlighet.

Forstainstansritten erinrade om att 6verklagandendmnderna skall fatta beslut enligt
férordning nr 40/94 betraffande registrering av ett kinnetecken som gemenskaps-
varumirke inom ramen fér en normbunden behorighet och de har saledes inte
nagon befogenhet att foreta skonsméssiga bedomningar (dom av den 15 septem-
ber 2005 i mal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyran, REG 2005, s. 1-7975,
punkt 47). Ritten kom fram till att Henkels andra grund i sjdlva verket inte avsag att
harmoniseringsbyran hade overskridit sitt eventuella utrymme for skonsmaéssiga
bedémningar, utan att harmoniseringsbyran hade registrerat jamforbara kinne-
tecken som gemenskapsvarumirken, trots att den avslagit ansdkan om registrering
av det sokta varumirket. Forstainstansratten fann séledes att den andra grunden
egentligen skulle anses inga som en del i vissa andra argument som Henkel dberopat
inom ramen for den forsta grunden. Den andra grunden saknade saledes enligt
ratten verkan med avseende pa utgangen i malet.
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Parternas yrkanden

Henkel har i 6verklagandet yrkat att domstolen skall

— upphiva den 6verklagade domen,

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta réittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen skall

— ogilla éverklagandet, och

— forplikta Henkel att ersitta rattegangskostnaderna.
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Overklagandet

Parternas argument

Henkel har aberopat en grund, nidmligen att harmoniseringsbyrdn asidosatte
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Henkel har darvid gjort gillande att
harmoniseringsbyran gjorde en felaktig bedémning saval i réttsligt som i faktiskt
hénseende av vad som kravs for att det sokta varumirket skall anses ha
sdrskiljningsformaga. Domstolen bor gora en riktig rittslig bedomning av de
rattsfrigor som uppkommit med anledning av de faktiska omstindigheterna i
forevarande madl. Forstainstansritten tillimpade nédmligen inte rekvisitet ”[v]
arumirken som saknar sirskiljningsférmaga” pa ett riktigt sitt.

Henkel anser att forstainstansritten gjorde fel d& den kom fram till att det sokta
varumirket inte har tillracklig sarskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Enligt denna bestimmelse kan det emellertid
endast stillas krav pad minimal sdrskiljningsférmaga (dom av den 20 september 2001
i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, REG 2001, s. [-6251,
punkt 40). Det skall dérfor endast provas om det sokta varumaérket limpar sig som
identifikationsmedel for att faststélla att den vara som &r foremal for registrerings-
anskan kommer fran ett visst foretag och saledes att denna vara kan sérskiljas fran
andra foretags varor (dom av den 4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. [-2779, punkt 46).

Enligt Henkel anvénder varje tillverkare pa den relevanta marknaden olika firgtoner
for att sérskilja sina varor fran andra foretags varor. Pa framsidan av férpackningen
aterfinns darfor alltid en atergivning av varan och denna atergivning presenteras pé
ett sitt som gor att den blir dominerande. Allménheten kan siledes mycket val
uppfatta varan, sdsom den konkret presenteras, som en angivelse av vem som
tillverkat varan.
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Henkel anser att forstainstansritten utgick fran en felaktig utgangspunkt da den
kom fram till att genomsnittskonsumenten inte &r sirskilt uppmérksam pa varans
utseende, nir varan vanligtvis séljs i en forpackning pé vilken det dven skriftligen
anges vad som ingar i varan och vilket som &r dess avsedda dndamal. Vidare &r det
inte riktigt att det hir 4r fraga om dagligvaror som siljs till ett lagt pris och som
konsumenterna koper utan att vara sérskilt uppmérksamma och utan att goéra en
noggrann undersékning. Det omtvistade figurkdnnetecknet férmedlar till allmén-
heten en méngd upplysningar som mer dn vl motsvarar det som normalt sett krivs
for att ange varans ursprung.

I repliken har Henkel vidare gjort gillande att forstainstansratten missuppfattade de
faktiska omstindigheterna, dd den angav att det ror sig om en variant av den
framstillning av varan som dr den mest naturliga. Kénnetecknet har namligen enligt
Henkel inte den form som skulle kunna anses vara "trolig”, eftersom firgséttningen
medfor att de parallella skikten skiljer sig at i tydlig utstrickning. Férgernas
sammansittning har valts pa ett helt arbitrart sétt. Det ar dven ovanligt att en firg i
mork ton och en oval form anvéinds f6ér rengdringsmedel.

Harmoniseringsbyran har yrkat att 6verklagandet skall avvisas. Henkel har ndmligen
inte ndrmare angett pa vilket sitt forstainstansritten skulle ha tillimpat géllande ratt
pa ett felaktigt sitt. Den kritik som Henkel framf6rt riktas vidare mot resultatet av
en undersokning av hur konsumenterna uppfattar det sokta varumirket. Detta skall
enligt harmoniseringsbyran anses rora bedomningen av de faktiska omstéindighe-
terna och har ingenting att gora med den rittsliga kvalificeringen. Bedomningen av
de faktiska omstindigheterna och av bevisningen &r inte — utom i det fall da
uppgifter som understéllts ritten har missuppfattats — en rittsfraga som i sig ar
understilld domstolens kontroll i ett mal om &verklagande.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att de olika fragestéllningar som har
uppkommit i malet (bland annat om det dr vanligt pA marknaden att tabletternas
form och firg anger varans ursprung, om allmidnheten uppfattar en direkt
atergivning av en vara som en uppgift om varans kommersiella ursprung eller om
det dr moijligt att gora en empirisk slutledning att genomsnittskonsumenten inte &r
sdrskilt uppmiérksam pa varans utseende nér den séljs i en férpackning pa vilken det
aven skriftligen anges vad som ingér i varan och vilket som &r dess avsedda éndamal)
utgdér sak- och bevisfragor. Forstainstansritten missuppfattade inte de faktiska
omstindigheterna, och den underlit inte att beakta det som kan anses vara
kannetecknande for just det sokta varumérket (bland annat den tredje firgen som
anvinds pa tabletten).

Harmoniseringsbyrdn anser vidare att nagra av de anmiérkningar som Henkel har
aberopat i repliken inte kan ligga till grund for provning enligt artikel 42 i
domstolens rittegangsregler. Dessa har namligen &beropats for sent. I vart fall
saknar dessa anmirkningar verkan med avseende pé utgéngen i malet.

Domstolens bedomning

Henkel har for det forsta gjort géllande att forstainstansritten gjorde en felaktig
rattslig bedomning av vad som krévs for att det sokta varumirket skall anses ha
sérskiljningsformaga.

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far varumérken som saknar sarskiljnings-
fé6rmaga inte registreras.
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Ett varumairkes sérskiljningsformaga i den mening som avses i denna artikel innebéar
enligt fast rittspraxis att detta varumirke gor det mojligt att sikerstilla att den vara
som ar foremal for registreringsansokan harror fran ett visst foretag, och saledes att
sirskilja denna vara fran andra foretags varor (dom av den 29 april 2004 i de
forenade malen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmonise-
ringsbyran, REG 2004, s. 1-5173, punkt 32, och av den 21 oktober 2004 i
maél C-64/02 P, harmoniseringsbyrdan mot Erpo Mobelwerk, REG 2004, s. I-10031,
punkt 42).

Ett varumirkes sirskiljningsformaga skall bedomas dels utifrdn de varor eller
tjanster som registreringsansdkan avser, dels utifrdn hur omsittningskretsen
uppfattar varumirket (domen av den 29 april 2004 i de ovannidmnda forenade
malen Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 33, och dom av den
22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-5719,
punkt 25).

Kriterierna for bedomning av séarskiljningsforméagan hos tredimensionella varumér-
ken som utgors av utseendet pa sjilva varan skiljer sig enligt fast rittspraxis inte fran
dem som ér tillimpliga pa andra kategorier av varumirken. Vid tillimpningen av
dessa kriterier maste emellertid beaktas att omsattningskretsen inte nodvéandigtvis
uppfattar ett tredimensionellt varumérke som utgors av utseendet pa sjilva varan pé
samma sitt som ett ord- eller figurmirke, som utgérs av ett kinnetecken som &r
oberoende av utseendet pa de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten &r
nédmligen inte van vid att géra antaganden om en varas ursprung pa grundval av
varans eller varuférpackningens form utan grafik eller text, och det kan séledes vara
svarare att visa att ett sddant tredimensionellt varumérke har sirskiljningsférmaga
an vad som ér fallet betréiffande ett ord- eller figurmirke (dom av den 7 oktober 2004
i mal C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-9165,
punkt 30, och domen i det ovanndmnda malet Storck mot harmoniseringsbyrén,
punkterna 26 och 27).
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Det ar mot denna bakgrund endast varuméirken som i betydande man avviker fran
normen eller fran vad som &r sedvanligt i branschen, och som séledes uppfyller sin
grundliggande funktion att ange varans ursprung, som inte skall anses sakna
sarskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
(dom av den 12 januari 2006 i mal C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-551, punkt 31, och domen i det ovanndmnda
malet Storck mot harmoniseringsbyran, punkt 28).

Denna rittspraxis avseende tredimensionella varumirken som utgérs av utseendet
pa sjéilva varan dr dven relevant nir, sdsom i forevarande fall, det sokta varumérket &r
ett figurmirke bestiende av den tvddimensionella atergivningen av namnda vara. I
sddana fall utgbrs varumirket namligen inte heller av ett kinnetecken som é&r
oberoende av utformningen av de varor som det avser (domen i det ovannidmnda
malet Storck mot harmoniseringsbyrdn, punkt 29).

Vid beddmningen av huruvida ett varumérke saknar sérskiljningsférméga skall dess
helhetsintryck beaktas. Detta kan dock inte innebéra att det inte forst kan goras en
successiv genomgang av de olika bestdndsdelarna i framstéllningen av varumdérket.
Det kan nimligen vara lampligt att i samband med den helhetsbedémning som gors
undersoka var och en av det berérda varumairkets bestdndsdelar (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 30 juni 2005 i mal C-286/04 P, Eurocermex mot
harmoniseringsbyran, REG 2005, s. I-5797, punkterna 22 och 23 och dér angiven
rattspraxis).
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Av den Overklagade domen framgar att fOrstainstansritten p& ett riktigt sétt
identifierade och tillimpade de kriterier som lagts fast i rattspraxis.

Forstainstansritten gjorde réitt dd den forst bedomde de olika bestandsdelar som
utgér utformningen av det sokta varumirket, sdsom tablettens form och fiarger, och
sedan det helhetsintryck som varumérket dstadkommer, for att pa sa sitt avgora om
varumirket kan anses ha ursprungsangivelsefunktion.

I punkterna 32-35 i den 6verklagade domen undersokte siledes forstainstansritten
forst successivt det sokta varumarkets rektangulédra form, de tvéd fargade skikten och
den bla ovala kidrnan i mitten av tablettens 6vre roda del. Mot bakgrund av detta
fann forstainstansritten sedan att dessa bestindsdelar inte var tillfyllest for att det
sokta varumérket skulle anses ha sérskiljningsforméaga.

Vad direfter giller helhetsbedémningen slog forstainstansréitten fast foljande i
punkt 39 i den o6verklagade domen: "Det helhetsintryck som kénnetecknet
astadkommer utgors endast av en atergivning av ett diskmedel eller ett tvittmedel
i form av en tablett som innehdller flera aktiva kemiska substanser som pa ett
dekorativt och tilldragande sitt samlas i tva firgade skikt, ett skikt som dr rott och
ett som ar vitt, och i det roda skiktet finns en bl oval kiarna. Eftersom konsumenten
inte dr van vid att betrakta varans form och firger som en angivelse av varans
kommersiella ursprung ..., eftersom valet med de tva skikten med den ovala kérnan i
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en annan firg ér en av de losningar som &r mest naturlig nér det giller diskmedel
eller tvattmedel som séljs i tablettform, och eftersom de firger som valts (ndmligen
grundfirger som dr sedvanliga i branschen) inte pakallar konsumenternas
uppmairksamhet ..., finner forstainstansritten att det helhetsintryck som kinne-
tecknet astadkommer inte signalerar for omsittningskretsen att den konkreta
framstillningen av sjdlva varan anger varans kommersiella ursprung. Det sokta
varumirket gor det siledes inte mgjligt f6r en normalt informerad och skiligen
uppmirksam och medveten genomsnittskonsument att utan att anta ett analyse-
rande och jimférande betraktelsesitt och utan att vara extra uppmirksam sarskilja
den ifragavarande varan fran andra foretags varor ...”

Forstainstansrittens bedomning av det sokta varumérkets sdrskiljningsformaga
grundar sig saledes pa det helhetsintryck som det sokta varumirkets form och
fargsdttning astadkommer. Vidare slog forstainstansritten fast att det sokta
varumirket inte gor det majligt att sédrskilja varan fran de varor som salufors av
konkurrenterna i branschen.

Domstolen finner siledes att forstainstansritten inte tillimpade artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 och domstolens rittspraxis pa ett felaktigt sitt, da
forstainstansrétten slog fast att det sokta varumairket saknar sarskiljningsférmaga i
den mening som avses i ndimnda bestdémmelse.

Henkel kan siledes inte vinna framgang med 6verklagandet i denna del.
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Henkel har for det andra framfort kritik mot forstainstansrittens konkreta
tillimpning av rekvisiten i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och ovanndmnda
rattspraxis. Vad giller 6verklagandet i denna del finner domstolen att det riktar sig
mot bedémningen av de faktiska omstindigheterna.

Vad sirskilt giller fragestéllningen huruvida det sékta varumirket i betydande man
avviker fran normen eller frin vad som &r sedvanligt i den mening som avses i
punkt 37 i denna dom, finner domstolen att det dérvid ar fraga om en bedémning av
de faktiska omstindigheterna.

Forstainstansritten dr emellertid dels ensam behorig att faststilla de faktiska
omstindigheterna, utom da det av handlingarna i mélet framgar att de faststillda
omstindigheterna 4r materiellt oriktiga, dels ensam behérig att bedéma dessa
faktiska omstidndigheter. Bedomningen av de faktiska omstindigheterna ar dérfor
inte — utom i det fall dd uppgifter som understillts ritten har missuppfattats — en
rattsfraga som i sig dr understélld domstolens kontroll i ett méal om 6verklagande (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV
mot harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, och av den 29 april 2004 i
de forenade malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. I-5089, punkt 41).

Det var forst i repliken som Henkel gjorde gillande att forstainstansritten hade
missuppfattat de faktiska omsténdigheterna och bevisningen. Enligt artikel 42.2 i
rattegangsreglerna, som enligt artikel 118 &r tillimplig i mal om Overklagande,
avvisar domstolen darfor 6verklagandet savitt avser grunden att forstainstansrétten
missuppfattade de faktiska omsténdigheterna.

Vad sedan giller forstainstansrittens beddmning i den 6verklagade domen av hur
omsittningskretsen dr sammansatt, i vilken grad konsumenterna ar uppmérk-
samma, hur konsumenterna uppfattar det s6kta varumairket och deras instillning till
detsamma, finner domstolen dven hir att det dr fraga om en beddémning av de
faktiska omstindigheterna.
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Domstolen avvisar darfor overklagandet savitt avser Henkels pastaende att
forstainstansritten gjorde en felaktig beddmning av vad som krévs for att det sokta
varumadrket skall anses ha sérskiljningsférmaga.

Slutligen har Henkel gjort géllande att forstainstansréitten gjorde fel da den underlit
att prova huruvida sérskiljningsformégan skall bedémas utifrdn férhallandena den
dag da registreringsansékan gavs in eller da det rittsliga avgérandet meddelades.
Henkel har pastatt sig ha papekat vid upprepade tillfillen att Henkel var det forsta
bolag som presenterade och saluférde tvittmedelstabletter i den form som é&r
féremal for provning i detta mal. Nar registreringsansokan gavs in hade allménheten
inte den minsta svarighet att associera den konkreta varan “diskmedelstablett och
tvattmedelstablett” med Henkel sasom tillverkare.

Vad betriffar 6verklagandet i denna del gor domstolen foljande bedémning. I
punkterna 41 och 42 i den 6verklagade domen tog férstainstansrétten stéillning till
dessa argument. Forstainstansrétten angav déarvid att den omstiandigheten att det pa
marknaden redan férekom ett storre eller mindre antal liknande tabletter inte kunde
foranleda forstainstansritten att gora nigon annan bedémning dn att det sokta
varumérket — a priori och oberoende av anvindningen av varumirket i den mening
som avses i artikel 7.3 i féorordning nr 40/94 — inte angav varans ursprung. Mot
denna bakgrund kom forstainstansrétten fram till att det inte fanns nagon anledning
att prova vilken tidpunkt som skulle anses vara relevant fér bedémningen av det
sOkta varumirkets sirskiljningsforméga.

Domstolen finner att Henkel inte dberopat nagra detaljerade omstindigheter till
stod for sitt pastdende som skulle kunna visa att forstainstansritten gjorde en
felaktig beddmning av denna fragestillning. Overklagandet kan dirfér inte bifallas i
denna del.

Savitt avser denna grund kan 6verklagandet i vissa delar inte upptas till prévning och
ar i 6vriga delar ogrundat. Overklagandet skall dirmed ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rattegangsreglerna, som ér tillimplig pd méal om 6verklagande
enligt artikel 118, skall tappande part forpliktas att ersitta réittegingskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att Henkel skall forpliktas att
ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom Henkel har tappat malet, skall harmoni-
seringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (attonde avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Henkel KGaA skall ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter

I-8130



