g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 24 september 2019*

"EU-varumirke — Ogiltighetsforfarande — EU-figurmérke som aterger en svart kvadrat som innehaller
sju bla koncentriska cirklar — Absolut registreringshinder — Kannetecken som uteslutande bestar av
varans form som krévs for att uppna ett tekniskt resultat — Artikel 7.1 e ii i forordning
(EU) 2017/1001”

I mal T-261/18,
Roxtec AB, Karlskrona (Sverige), foretrétt av advokaterna J. Olsson och J. Adamsson,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av V. Ruzek och H. O’Neill,
bada i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Wallmax Srl, Milano (Italien), foretrétt av advokaterna F. Ferrari och L. Goglia,

angaende ett 6verklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra dverklagandendmnd den
8 januari 2018 (drende R 940/2017-2) om ett ogiltighetsforfarande mellan Wallmax och Roxtec,

meddelar
TRIBUNALEN (andra avdelningen),
sammansatt av ordféranden M. Prek samt domarna E. Buttigieg (referent) och B. Berke,
justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzilez,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 26 april 2018,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 30 juli 2018,
med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 31 juli 2018,

med beaktande av tribunalens skriftliga fraga till parterna av den 28 februari 2019, och deras svar pa
denna fraga vilka inkom till tribunalens kansli den 13 och den 14 mars 2019,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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Dowm Av DEN 24. 9. 2019 — MAL T-261/18
RoxTeC MOT EUIPO — WALLMAX (ATERGIVNING AV EN SVART KVADRAT SOM INNEHALLER SJU BLA KONCENTRISKA CIRKLAR)

efter forhandlingen den 29 mars 2019,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden Roxtec AB ingav den 6 juli 2015 en ansdkan om registrering av EU-varumairke till
Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse
(ersatt av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumadrket, for vilket fargerna ”blatt och svart” har &beropats, utgérs av foljande
figurkdnnetecken:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 17 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning: "Kabel- och rérgenomféringar av gummi
eller plast”.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 127/2015 av den 10 juli 2015 och
varumadrket registrerades den 22 oktober 2015 under nummer 14338735.

Klaganden utvecklar och salufor titningsmoduler som atnjot patentskydd fram till och med ar 2010.

Den 7 januari 2016 ingav intervenienten, Wallmax Srl, som tillverkar och distribuerar liknande
tatningsmoduler, en ansokan om ogiltighetsforklaring av det varumérke som atergetts ovan i punkt 2
for de varor som omfattas av det varumérket. Wallmax Srl dberopade darvid for det forsta de absoluta
ogiltighetsgrunder som anges i artikel 7.1 b, d och e i férordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b, d och e
i forordning 2017/1001), jamford med artikel 52.1 a i samma férordning (nu artikel 59.1 a i férordning
2017/1001), och for det andra den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i forordning 2017/1001) och gjorde gillande att klaganden hade
handlat i ond tro nédr den ldmnade in sin ansokan.

Genom beslut av den 14 mars 2017 avslog annulleringsenheten ansokan om ogiltighetsforklaring i dess
helhet. Nér det giller den absoluta ogiltighetsgrund som anges i artikel 7.1 e ii i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 7.1 e ii i forordning nr 2017/1001), fann annulleringsenheten bland annat, for
det forsta, att det omstridda kdnnetecknet, sasom klaganden har medgett, tydligt héanvisar till
utseendet pa en tiatningsmodul for kablar. Annulleringsenheten angav for det andra att de viasentliga
egenskaperna hos det omstridda kdnnetecknet &r sju bla koncentriska cirklar vilka har placerats pa en
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svart kvadratisk bakgrund och vilka &r avskilda fran varandra med ett avstand som é&r identiskt med
deras bredd, och vidare den minsta cirkeln, som finns ndrmast mitten och som omringar en storre
svart cirkel. For det tredje fann annulleringsenheten dels att det omstridda figurmarket objektivt sett
inte pa nagot sitt liknar en teknisk ritning eller en tvadimensionell atergivning av en tredimensionell
vara, dels att det foreligger manga objektiva skillnader mellan det omstridda varumirket och formen
pé klagandens tdtningsmodul (nedan kallad titningsmodulen), sdsom firg, antalet koncentriska cirklar
och avsaknaden av skiljelinje. Annulleringsenheten fann saledes att det inte forelag nagon risk for att
registreringen av det omstridda varumarket otillborligen skulle dventyra konkurrenternas mojlighet att
pa marknaden sldppa ut varor med ett system som innehaller en teknik som ar identisk med eller
liknar en teknisk losning och att den foljaktligen inte skulle ogiltigforklaras med stod av artikel 7.1 e ii
i ovannamnda foérordning.

Den 8 maj 2017 overklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut med stod av artiklarna 58—64 i
férordning nr 207/2009 (nu artiklarna 6671 i férordning 2017/1001).

Genom beslut av den 8 januari 2018 wupphivde EUIPO:s andra overklagandenamnd
annulleringsenhetens beslut och bif6ll ansokan om ogiltighetsforklaring med stéd av artikel 59.1 a i
forordning 2017/1001 jamford med artikel 7.1 e ii i samma férordning.

For det forsta fann 6verklagandendmnden att bortsett fran den bestindsdel i firg som befinner sig i
bakgrunden och som inte har sdrskiljningsformaga, bestar det omstridda kédnnetecknet uteslutande av
det huvudsakliga sirdraget hos tatningsmodulen, det vill siga en exakt atergivning av utseendet pa
dndarna av de avtagbara koncentriska skikt som fyller det cylinderformade utrymmet och att det i
praktiken inte skiljer sig fran ett fotografi av den framre sidan av tdtningsmodulen. Vidare angav
overklagandendmnden att alla andra aspekter av titningsmodulen — den omstdndigheten att den kan
delas upp i tva delar, den omstidndigheten att den kan ha formen av ett block och den
omstidndigheten att den kan ha vilken firg som helst — i stor utstrackning saknar samband med dess
funktion, eftersom sadana faktorer kan variera avsevért utan att snedvrida tdtningsmodulens funktion.
Overklagandenimnden ansdg &ven att den frimre sidan av titningsmodulen, som tydligt visar
strukturen med koncentriska cirklar, innehaller alla relevanta uppgifter som krévs for att uppna det
avsedda tekniska resultatet.

For det andra fann 6verklagandendmnden att den omsténdigheten att det omstridda varumarkets farg,
det vill sdga svart, inte &r densamma som firgen pa tidtningsmodulen, ndmligen bla, och att antalet
koncentriska cirklar skiljer sig at, inte utgor viktiga skillnader, eftersom det &r fraga om marginella
variationer i det omstridda varumérkets icke sdrskiljande egenskaper. Vidare framholl
overklagandendmnden att d&ven om det &r riktigt att det omstridda varumaérket inte delas av en
horisontell linje som skiljer den 6vre delen fran den nedre delen for att gora det mdojligt att avldgsna
de olika skikten, ar linjens grad av synlighet i praktiken direkt proportionerlig i forhallande till
kvalitén pa finishen, eftersom skiljelinjen kanske inte alls skulle vara synlig i ett fall med en produkt
med hog kvalitet pa finishen. Avsaknaden av en skiljelinje i det omstridda varumaérket ar saledes inte
av avgorande betydelse. Overklagandenimnden fann dven att det i férevarande fall inte foreligger
nidgon bestandsdel som &dr dekorativ eller har fantasiinslag som utgér en visentlig egenskap hos
kdnnetecknet i fraga. Vidare angav overklagandendmnden att den omstdndigheten att det omstridda
varumirket dr ett figurmirke och utgors av en tvadimensionell ritning inte pa nagot sétt hindrar
tillimpningen av artikel 7.1 e ii i férordning nr 2017/1001.

For det tredje fann 6verklagandendmnden slutligen dels att registreringen av det omstridda varumarket
riskerade att otillborligen &ventyra konkurrenternas mojligheter att pa marknaden sliappa ut
tatningsmoduler med en funktion som grundar sig pa mojligheten att ta ut koncentriska skikt fran ett
cylinderformat utrymme i syfte att sikerstilla en siker koppling med en ledning, ett ror, en trad eller
en kabel, dels att klaganden hade ldmnat in ansokningar om registrering av varumirken som
innehaller koncentriska cirklar, ddribland det omstridda varumaérket, av strategiska skél som strider
mot logiken i artikel 7.1 e ii i férordning 2017/1001.
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Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigférklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersitta réttegangskostnaderna i forevarande mal och de kostnader som
uppkommit under forfarandet vid EUIPO.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— faststdlla det 6verklagade beslutet, och

— forklara det omstridda varumairket ogiltigt med tillimpning av artikel 7.1 e ii i forordning
2017/1001.

Rittslig bedomning

Huruvida intervenientens yrkanden kan tas upp till sakprovning

Tribunalen framhaller inledningsvis att eftersom en faststillelse av det Overklagade beslutet far
motsvarande verkan som att ogilla 6verklagandet, ska intervenientens forsta yrkande i sak anses avse
att oOverklagandet ska ogillas (se, for ett liknande resonemang, dom av den 5 februari 2016,
Kicktipp/harmoniseringskontoret — Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punkt 19
och dér angiven réttspraxis).

Vad vidare giller intervenientens andra yrkande, genom vilket intervenienten har yrkat att tribunalen
ska forklara det omstridda varumirket ogiltigt med tillimpning av artikel 7.1 e ii i foérordning
2017/1001, ska det erinras om att det foljer av artikel 72.2 och 72.3 i férordning 2017/1001 att syftet
med Overklaganden till tribunalen &r att fa till stind en provning av lagenligheten av
overklagandendmndernas beslut och i forekommande fall att de 6verklagade besluten ska undanréjas
eller dndras. Syftet med 6verklaganden kan saledes inte vara att faststillelsedomar ska meddelas med
avseende pa sadana beslut (se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2017,
GeoClimaDesign/EUIPO — GEO (GEO), T-280/16, ej publicerad, EU:T:2017:913, punkt 14 och dar
angiven réttspraxis).

Eftersom syftet med intervenientens andra yrkande &ér att det omstridda varumaérket ska forklaras
ogiltigt, ska det yrkandet avvisas.

Provning i sak

Klaganden har &beropat en enda grund till stod for sitt overklagande, namligen &sidoséttande av
artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001.
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Till stod for sin enda grund har klaganden for det forsta gjort gillande att det omstridda varumérket
inte utgoér formen pa den konkreta varan i fraga, eftersom det endast hdnvisar till tdtningsmodulen
och inte beskriver den. Enligt klaganden innehaller det omstridda varumarket namligen inte tre av
tatningsmodulens egenskaper, det vill séga skiljelinjen, den rektanguldra tredimensionella formen och
nidmnda titningsmoduls avtagbara skikt. Vad i ovrigt géller den omstidndigheten att det omstridda
varumadrket inte aterger skiljelinjen, finns det pa varan i fraga, i motsats till vad 6verklagandenaimnden
angav, en mycket synlig skiljelinje som inte kommer att forsvinna genom kvaliteten pa varans finish,
eftersom tatningsmodulen tillverkas av gummi och dr avsedd for industriellt bruk. Till f6ljd av dessa
skillnader anser klaganden att den berérda konsumenten uppfattar det omstridda varumérket som ett
figurmirke som framhaller de firger som dr kdnnetecknande for klaganden, det vill sdga svart och
blatt, och som erinrar om dess produktlinje, snarare &n ett varumirke som beskriver den
tatningsmodul som klaganden salufor eller titningsmodulens utseende.

For det andra har klaganden i huvudsak gjort gillande att 6verklagandendmnden inte pa ett korrekt
sdtt identifierade de viasentliga egenskaperna hos det omstridda kdnnetecknet. Den slog ndmligen fast
att de koncentriska cirklarna utgér den enda relevanta vasentliga egenskapen vid tillimpningen av
artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, utan att beakta "formen av en ask”, den bla firgen och
kombinationen av fiargerna svart och blatt, vilka ocksd utgor visentliga egenskaper for det omstridda
varumadrket.

Enligt klaganden dr ndrmare bestimt kombinationen av fargerna svart och blatt en visentlig egenskap
hos det omstridda varumarket, eftersom den dels tillsammans med de koncentriska cirklarna utgoér den
mest sdrskiljande egenskapen hos det omstridda varumaérket, vilket framgar av det beslut som
meddelades av EUIPO:s andra o6verklagandendmnd den 15 juni 2012 (drende R 2244/2010-2)
avseende ett annat av klagandens varumirken som endast bestar av dessa bada farger, dar det slogs
fast att ndmnda varumirke hade forvarvat sdrskiljningsférmaga till f6ljd av anvindning for, bland
annat, "kabel- och rérgenomforingar av gummi eller plast” som omfattas av klass 17, dels dominerar
det visuella helhetsintrycket av det omstridda kadnnetecknet. Vidare dr nidmnda fargkombination en
icke-funktionell bestandsdel av stor betydelse hos det omstridda varumirket och den omstédndigheten
utgor hinder for att registreringen av det omstridda varumairket ogiltigforklaras med stod av
artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, i enlighet med domstolens praxis.

Klaganden har for det tredje gjort gillande att det omstridda varumaérket inte omfattar de egenskaper
som kravs och dr nodvédndiga for att varan i fraga ska fungera och anvindas, sasom den skiljelinje som
anger att produkten kan delas upp i tva delar, den tredimensionella rektanguldra formen och varans
avtagbara skikt och att det avsedda tekniska resultatet inte kan uppnas utan dessa. Klaganden har
tillagt att eftersom de ovanndmnda egenskaperna inte ingar i det omstridda varumaérket skulle dessa
kunna ingé i konkurrerande varor med en annan design, vilket utgér hinder for att registreringen av
det omstridda varumarket ogiltigforklaras med stod av artikel 7.1 e ii i féorordning 2017/1001. Det
foreligger inte heller nidgon risk for skadlig inverkan pa konkurrensen, eftersom det finns ett stort
antal firgkombinationer som ér tillgédngliga pd marknaden utover dem som klaganden har anvint,
vilket framgar av det varumirke med avseende pa vilket intervenienten har ingett en ansdkan om
registrering och som dr foremal for invdndningsenhetens beslut nr B 3035 519 av den
22 februari 2019. I det beslutet slog invdndningsenheten fast att det inte forelag nagon risk for
forvaxling mellan det varumérke som intervenientens registreringsansokan avsag och klagandens éldre
varumdrken, bland annat med beaktande av skillnaderna i firg. Slutligen har klaganden anfort att det
finns andra tdtningsmoduler pa marknaden for vilka denna sérskilda tekniska losning inte ens &r
nodvéndig.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
Tribunalen erinrar inledningsvis for det forsta om att enligt artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 far

kénnetecken som endast bestar av en varas form eller en annan egenskap hos varan som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat inte registreras.

ECLLEU:T:2019:674 5
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Det intresse som ligger till grund for artikel 7.1 e i férordning 2017/1001 &r att forhindra att
varumirkesritten leder till att ett foretag ges ensamritt pa tekniska losningar eller funktionella
egenskaper hos en vara som anvidndare sannolikt skulle efterfriga hos konkurrenternas varor (se,
analogt, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).

De bestammelser som lagstiftaren har faststallt aterspeglar i detta hdnseende avvdagningen mellan tva
hansyn som vart och ett dr av betydelse for upprittandet av ett fungerande system med sund och lojal
konkurrens (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, punkt 44).

Den omstdndigheten att det i artikel 7.1 i férordning 2017/1001 foreskrivs ett forbud mot att som
varumérken registrera kidnnetecken som bestar av en form pa en vara som krivs for att uppna ett
tekniskt resultat, sdkerstdller att foretag inte kan anvdnda varumirkesritten for att utan
tidsbegransning behalla exklusiva rattigheter avseende tekniska losningar (dom av den
14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).

Genom att begrdnsa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i férordning 2017/1001 till
kdnnetecken som “endast” bestar av en form pa en vara “som kravs” for att uppna ett tekniskt
resultat, har lagstiftaren pa vederborligt sitt beaktat att samtliga former pa en vara till viss grad ér
funktionella, och att det foljaktligen skulle vara olampligt att inte tillita att en form pa en vara
registreras som varumirke endast pa grund av att den har funktionella egenskaper. Genom att
uttrycken “endast” och "som krdvs” anvidnds i bestimmelsen sidkerstills att varumairkesregistrering
uteslutande ér forbjuden avseende sddana former pa en vara som endast inkorporerar en teknisk
16sning och for vilka registreringen som varumarke faktiskt skulle forsvara andra foretags anvindning
av denna tekniska losning (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 48).

Det ska for det andra erinras om att en korrekt tillimpning av artikel 7.1 e ii i féorordning 2017/1001
forutsitter att de vésentliga egenskaperna for ett tredimensionellt kédnnetecken pa vederborligt sétt
identifieras av den myndighet som har till ansvar att prova ansékan om registrering av formen som
varumérke. Begreppet “visentliga egenskaper” ska forstas sd, att det avser kénnetecknets viktigaste
bestindsdelar (se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego
Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68 och 69).

Identifieringen av de vésentliga egenskaperna ska goras fran fall till fall. Det finns ndmligen inte nagon
systematisk hierarki mellan de olika typerna av bestandsdelar i ett kdnnetecken. Den behdriga
myndigheten kan for 6vrigt, ndr den undersoker ett kdnneteckens visentliga egenskaper, antingen
direkt grunda sig pa helhetsintrycket av kidnnetecknet, eller forst gora en successiv genomgang av de
olika bestandsdelar som kdnnetecknet utgors av (dom av den 14 september 2010, Lego
Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 70).

Identifieringen av ett tredimensionellt kidnneteckens visentliga egenskaper kan, med avseende pa en
eventuell tillaimpning av det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 e ii i férordning 2017/1001,
beroende pa omstindigheterna och sérskilt mot bakgrund av hur svart det &ér att identifiera dem,
foljaktligen goras genom en enkel visuell bedomning av kénnetecknet eller, tvirtom, genom en
fordjupad provning inom ramen for vilken hénsyn tas till omstédndigheter som kan vara till hjilp vid
bedomningen, sdésom undersokningar och expertutlatanden, eller uppgifter om immateriella réttigheter
som tidigare beviljats med avseende pa samma vara (dom av den 14 september 2010, Lego
Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 71).
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Den mdjlighet som den behoriga myndigheten har att beakta de omstdndigheter som ar anvandbara for
att identifiera de visentliga egenskaperna hos ett omstritt tredimensionellt kinnetecken har utvidgats
till att omfatta provningen av tvadimensionella kdnnetecken (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad,
EU:C:2014:129, punkt 55).

For det tredje ska det framhallas att ndr ett kdnneteckens védsentliga egenskaper vil identifierats,
ankommer det pa EUIPO att préva huruvida dessa egenskaper svarar mot den aktuella varans tekniska
funktion. Artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 &r ndmligen inte tillimplig ndr en ansokan om
registrering som varumérke av formen pd en vara avser en form som innehaller en icke-funktionell
bestandsdel, sésom en bestindsdel som dr dekorativ eller har fantasiinslag, av stor betydelse (se dom
av den 28 juni 2016, Peri/EUIPO (formen pa ett braddfordringslas), T-656/14, ej publicerad,
EU:T:2016:367, punkt 18 och dér angiven rattspraxis).

Bedomningen av om de visentliga egenskaperna hos ett kidnnetecken som utgors av formen pa en vara
ar funktionella ska goras genom att analysera det kdnnetecken som registreringsansokan avser och inte
kdnnetecken som utgérs av andra former av en vara. Den tekniska funktionen kan bland annat
bedomas mot bakgrund av handlingar avseende tidigare patent vari den berérda formens funktionella
bestandsdelar beskrivs (se dom av den 31 januari 2018, Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Atergivning
av ett plaster), T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 25 och dir angiven réttspraxis).

Det dr mot bakgrund av dessa principer som tribunalen ska préva de argument som framforts till stod
for den enda grunden, avseende asidosittande av artikel 7.1 e ii i férordning 2017/1001.

Vad for det forsta betréffar klagandens argument att det omstridda varumairket inte utgor varans
konkreta form eftersom det endast héanvisar till tdtningsmodulen och inte beskriver den (se
punkt 20 ovan), framhaller tribunalen att det foljer av rattspraxis dels att grafisk atergivning av ett
varumairke ska vara fullstidndig i sig sjalv, lattillgdnglig och tydlig sa att ett kidnnetecken med siakerhet
kan uppfattas pa samma sdtt 6ver tid och garantera att varumairket anger ursprunget, dels att den
grafiska dtergivningen bland annat fyller funktionen att definiera sjalva varumarket sa att det exakta
foremalet for det skydd som det registrerade varumairket ger innehavaren slas fast (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry,
C-337/12 P—C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 57 och dér angiven rattspraxis).

Det framgar dven av den réttspraxis som namnts i punkterna 30-33 ovan att 6verklagandendmnden, i
syfte att faststilla de visentliga egenskaperna hos sadana tvddimensionella kdnnetecken som det
omstridda kidnnetecknet, kan gora en fordjupad provning inom ramen for vilken hansyn tas inte bara
till den grafiska atergivningen och eventuella beskrivningar som ingetts tillsammans med ansékan om
registrering, utan &dven till omstdndigheter som kan vara till hjilp vid bedomningen av vad det
ifragavarande kdnnetecknet faktiskt aterger.

I detta avseende framgér det av punkt 21 i det 6verklagade beslutet att 6verklagandendamnden, vid
bedémningen av det omstridda varumarkets egenskaper, forst beaktade den tvadimensionella grafiska
atergivningen av kénnetecknet och den tdtningsmodul som skyddades av ett patent som klaganden
innehade och som lopte ut ar 2010. Mot bakgrund av dessa bada omstidndigheter konstaterade
overklagandendmnden inledningsvis i punkt 22 i ndmnda beslut, att varumairkets struktur med
koncentriska cirklar kunde urskiljas i de bada tekniska ritningarna av titningsmodulen i handlingen
som rorde det ursprungliga patentet.

Overklagandenimnden hinforde sig dérefter i punkt 23 i det éverklagade beslutet till beskrivningen av
tatningsmodulen i klagandens patent, vari bland annat foljande anges: "[U]ppfinningen som bestar av
en tidtning, genomforing eller 6verforing utgér en anordning som sidkerstiller en anpassning av
utrymmet sa att kablar, ror eller tradar kan sdttas fast pa ett sdkert sdtt. Det cylinderformade inre
utrymmet bestar av olika avtagbara koncentriska tdtningsskikt. Skikten ar avtagbara si att diametern
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kan anpassas exakt till den kabel som ska placeras dar. Modulen bestar av hogkvalitativt gummi.”
Vidare, i punkt 25 i ndimnda beslut, hinforde 6verklagandendmnden sig till klagandens produktkatalog
i vilken klaganden havdar att "[uppfinningen] ar en 16sning som grundar sig pa moduler av gummi som
bestar av avtagbara skikt” och att "[d]en medger en perfekt titning oavsett vilka yttermatt som kablarna
eller roren har”.

Overklagandenimnden hinférde sig slutligen, i punkt 27 i det éverklagade beslutet, till fotografier av
tatningsmodulen fran klagandens reklammaterial, vilka visar hur titningsmodulen ska anvéndas, bland
annat hur de avtagbara koncentriska tatningsskikten tas av och hur kablarna fors in.

P& grundval av samtliga dessa omstédndigheter fann 6verklagandendmnden i punkterna 38 och 44 i det
overklagade beslutet att det omstridda varumirket utgjorde en tvadimensionell &tergivning av
tatningsmodulens framre sida.

Overklagandenimndens bedémning ska anses vara riktig. Det framgar nimligen dels av en jaimforelse
mellan det omstridda varumairket och de tekniska ritningarna av tatningsmodulen i klagandens patent
som har upphort att gilla, dels av en jamforelse mellan nidmnda varumérke och fotografier av
tatningsmodulen i klagandens reklammaterial, att det omstridda varumérket — som bestar av en
kvadratisk svart bakgrund som innehaller sju bla koncentriska cirklar — endast i mycket liten
utstrackning skiljer sig fran den framre sidan av titningsmodulen, som bestar av en kvadratisk form
dér dnden av de avtagbara koncentriska tétningsskikt som aterfinns inne i modulens cylinderformade
inre utrymme framhalls, och som delas av en tunn horisontell linje.

Det framgar &dven av beskrivningarna av tdtningsmodulen i det ovanndmnda patentet och av
klagandens produktkatalog att "uppfinningen” ér en ldsning som grundas pa moduler av gummi som
bestar av avtagbara koncentriska skikt. Av detta kan man sluta sig till att det omstridda varumaérkets
koncentriska cirklar &r "den synliga foljden av det 'stora antalet’ skikt som kan tas ut” och att vart och
ett av dem motsvarar “en lateral bild av det skikt som kan tas ut”, séisom Overklagandendmnden med
ratta konstaterade i punkt 28 i det 6verklagade beslutet.

Mot bakgrund av det ovanstdende konstaterar tribunalen att det omstridda varumarket, i motsats till
vad klaganden har hdvdat, bestar av formen pa den aktuella varan, det vill sidga en tvadimensionell
atergivning av den framre sidan av tdtningsmodulen dir dnden av de avtagbara koncentriska
tatningsskikten som aterfinns i modulens cylinderformade inre utrymme framhalls.

De argument som klaganden har framfort foranleder inte nagon annan bedémning.

Vad betriffar den omstédndigheten att det omstridda varumaérket inte innehaller nidgon skiljelinje i
tatningsmodulen, ska det sdsom intervenienten med rétta har gjort papekas att de tva halvorna som
modulen bestar av inte kan betraktas oberoende av varandra, utan ska bedémas tillsammans, eftersom
varan rent konkret uppfyller sin tdtningsfunktion endast nir de tva halvorna 6verlappar varandra. Sa
snart de Overlappar varandra utgor de bada halvorna ett enda enhetligt element och skiljelinjen mellan
dem é&r foga synlig. Detta framgar klart dels av de fotografier av ndmnda modul som atergetts i
punkt 27 i det overklagade beslutet, dels av klagandens produktkatalog, ddr det anges att sa snart
modulens bada halvor 6verlappar varandra, varierar bredden pa den ifragavarande linjen mellan 0,1
och 1,0 mm. Det kan saledes konstateras att i den man som skiljelinjen utgér en mindre viktig och
foga synlig egenskap hos titningsmodulen, dr den omstandigheten att denna bestindsdel inte aterges i
det omstridda varumaérket inte avgorande, vilket 6verklagandendimnden med ritta papekade i punkt 37
i det overklagade beslutet. Detta hindrar namligen inte att det omstridda varumarket uppfattas som en
atergivning av den framre sidan av titningsmodulen med beaktande av de Gverviganden som anges i
punkterna 43—45 ovan.
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Vad vidare giller avsaknaden av atergivning av titningsmodulens tredimensionella rektanguldra form i
det omstridda varumaérket, ska det erinras om att artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 inte innehaller
nagon definition av de kidnnetecken som ska betraktas som en form i den mening som avses i denna
bestimmelse. Det gors inte nagon atskillnad mellan tredimensionella former, tvadimensionella former
eller tvadimensionella atergivningar av en tredimensionell form. Det ska saledes konstateras att denna
bestimmelse kan vara tillimplig pa det omstridda kdnnetecknet, som utgor en tvadimensionell
atergivning av den framre sidan av titningsmodulen (se, for ett liknande resonemang, dom av den
31 januari 2018, Atergivning av ett plaster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 19 och dar
angiven rittspraxis). Klagandens argument att det omstridda kénnetecknet inte aterger en
tredimensionell egenskap ar foljaktligen inte relevant, eftersom artikel 7.1 e ii i samma forordning é&r
tillamplig pa det omstridda kidnnetecknet, vilket utgor en tvadimensionell atergivning av den framre
sidan av tatningsmodulen.

Vad slutligen betréffar klagandens argument att det omstridda varumérket inte aterger
tatningsmodulens avtagbara skikt, racker det att hénvisa till de Overviganden som angetts ovan i
punkt 44. Genom ndmnda Overviganden har det slagits fast att de avtagbara koncentriska
tiatningsskikten éaterges genom det omstridda varumairkets koncentriska cirklar, eftersom de &r “den
synliga foljden av det stora antalet skikt som kan tas av” och var och en av dem motsvarar “en lateral
bild av det skikt som kan tas ut”. Foljaktligen kan detta argument inte godtas.

Tribunalen ska for det andra prova klagandens argument att dverklagandendmnden gjorde en felaktig
bedémning av det omstridda varumairkets visentliga egenskaper (se punkt 21 ovan). Det ska
inledningsvis konstateras att det foljer av parternas skrivelser att parterna hanfor sig till
sarskiljningsformagan hos det omstridda varumirkets bestandsdelar nédr de identifierar varumarkets
vasentliga egenskaper. Klaganden har ndmligen gjort géllande att kombinationen av fargerna svart och
blatt dr en visentlig egenskap hos det omstridda varumirket, eftersom den tillsammans med de
koncentriska cirklarna utgor dess "mest sérskiljande egenskap”. EUIPO, dédremot, har gjort gillande att
bestandsdelar med avseende pa vilka det star klart att de saknar ursprunglig sarskiljningsformaga inte
kan kvalificeras som vésentliga egenskaper. Slutligen har intervenienten anfort bland annat att "den
sarskiljande delen av kénnetecknet” otvivelaktigt &r den “koncentriska designen”, som visar de
huvudsakliga tekniska egenskaperna hos tiatningsmodulen.

Det framgéir emellertid inte av domstolens och tribunalens praxis att begreppet kénnetecknets
"véasentliga egenskaper”, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, héanvisar till
kdannetecknets “sdrskiljande bestandsdelar”, utan endast till "kénnetecknets viktigaste bestandsdelar”,
sasom har papekats i punkt 30 ovan, vilka ska identifieras i varje enskilt fall.

Det ska dven framhallas att de varumarken for vilka registreringshinder foreligger av de skil som anges
i artikel 7.1 b-d i forordning 2017/1001, enligt artikel 7.3 i samma forordning kan forvirva
sarskiljningsféormaga till f6ljd av dess anvdndning. Ett kdnnetecken for vilket registreringshinder
foreligger enligt artikel 7.1 e i forordning 2017/1001 kan emellertid aldrig forvarva
sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.3 till foljd av dess anviandning. Artikel 7.1 e i
forordning 2017/1001 omfattar saledes vissa kdnnetecken som inte dr sddana att de kan utgora
varumirken. Bestimmelsen ar ett prelimindrt hinder som ar dgnat att forhindra att ett kédnnetecken
som endast bestar av en varas form registreras som varumairke (se, analogt, dom av den 18 juni 2002,
Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkterna 75 och 76).

Eftersom det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e ii i férordning 2017/1001 utgor ett
preliminédrt hinder som kan hindra att ett kidnnetecken som endast bestir av formen pa en vara
registreras, ska det konstateras att dess provning inte omfattas av samma regler som provningen av de
sdrskiljande bestandsdelarna. Identifieringen av de sistndimnda syftar némligen till att beddma
varumdrkets ursprungsangivelsefunktion ur konsumentens synvinkel, vilket skiljer sig fran
faststéllandet av de visentliga egenskaperna av en form.
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I motsats till fall som avses i 7.1 b i férordning 2017/1001, dir omsattningskretsens uppfattning
oundgingligen ska beaktas, eftersom den &r av storsta betydelse vid faststillandet av huruvida det
kdannetecken som omfattas av registreringsansokan kan sdrskilja de berorda varorna eller tjansterna
genom att visa att de hérror fran ett visst foretag, foreligger inte nagon sadan skyldighet med avseende
pa tillimpningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i féorordning 2017/1001. Den
uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha av kidnnetecknet ar ndmligen inte avgoérande vid
tillampningen av det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, utan
kan pa sin hojd vara en relevant omstdndighet som kan beaktas vid den behoriga myndighetens
identifiering av ett kédnneteckens védsentliga egenskaper. Det ar foljaktligen inte nodvandigt att
identifieringen av ett kdnneteckens vasentliga egenskaper inom ramen for artikel 7.1 e ii i forordning
2017/1001 gors ur omsittningskretsens synvinkel (se, for ett liknande resonemang, dom av den
14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 75-77).

Domstolen har siledes faststillt tribunalens praxis, enligt vilken den aktuella formens visentliga
egenskaper, inom ramen for artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, ska faststédllas med det specifika
syftet att den aktuella formens funktionalitet ska kunna provas. Genomsnittskonsumentens
uppfattning saknar emellertid betydelse for provningen av funktionaliteten hos en forms visentliga
egenskaper. Det dr ndmligen mojligt att denna konsument inte har de tekniska kunskaper som kravs
for att bedoma en forms visentliga egenskaper. Vissa egenskaper skulle dédrmed kunna anses
vasentliga ur konsumentens synvinkel men inte inom ramen for en funktionalitetsprovning, och vice
versa. En forms vésentliga egenskaper ska darfor, vid tillimpningen av artikel 7.1 e ii i forordning
2017/1001, faststéllas objektivt, utifran den grafiska atergivningen och utifran eventuella beskrivningar
som ingetts i samband med registreringsansokan (se, for ett liknande resonemang, dom av den
12 november 2008, Lego Juris/harmoniseringskontoret — Mega Brands (rod LEGO-kloss), T-270/06,
EU:T:2008:483, punkt 70, och dom av den 31 januari 2018, Atergivning av ett plaster, T-44/16, ej
publicerad, EU:T:2018:48, punkt 99).

Med beaktande av den réttspraxis som angetts ovan i punkterna 54 och 55 framhaller tribunalen for
det forsta att bedomningen av ett kidnneteckens sérskiljningsformaga med nodvéindighet innebdr att
omsdttningskretsens uppfattning beaktas, till skillnad fran bedomningen av de vésentliga egenskaperna
hos ett kdnnetecken som bestar av en form, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i forordning
2017/1001. Inom ramen for sistnimnda bedomning &r omsdttningskretsens uppfattning varken
tvingande eller avgorande, av de skil som anges i punkt 55 ovan, och kan pa sin hojd utgora en
anviandbar omsténdighet for den behoriga myndigheten nér denna identifierar kdnnetecknets visentliga
egenskaper, men utgor inte ndgon avgorande omsténdighet.

For det andra ska det péapekas att omsittningskretsens uppfattning vid bedomningen av
sarskiljningsformagan enligt artikel 7.1 b i férordning 2017/1001 har ett annat syfte &n det som "pa
sin hojd kan utgoéra en anviandbar omstidndighet f6r den behériga myndigheten nér denna identifierar
kénnetecknets vasentliga egenskaper”, inom ramen for artikel 7.1 e ii i ovanndmnda férordning.

I artikel 7.1 b i forordning 2017/1001 syftar omséttningskretsens uppfattning till att faststdlla huruvida
det kdnnetecken som é&r foremal for ansokan om registrering som varumiérke gor det mojligt att
sdrskilja de berorda varorna eller tjansterna genom att det visar att de hirror fran ett visst foretag,
medan omséttningskretsens uppfattning inom ramen for artikel 7.1 e ii i samma forordning endast har
till syfte, sasom ett relevant bedomningskriterium, att faststilla vilka bestandsdelar som uppfattas som
de viktigaste, for att gora det mojligt att undersoka den aktuella formens funktionalitet. Det framgar
saledes att omsattningskretsens uppfattning inom ramen for artikel 7.1 b i féorordning 2017/1001 och
niamnda uppfattning inom ramen for artikel 7.1 e ii i samma forordning varken har samma foremal
eller syfte. Harav foljer saledes att sdrskiljningsformagan hos bestandsdelen i ett kidnnetecken inte ar
relevant for att faststdlla dess visentliga egenskaper inom ramen for artikel 7.1 e ii i ndmnda
forordning.
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Vad betriffar sarskiljningsformaga som forvarvats till f6ljd av anvdndning i den mening som avses i
artikel 7.3 i forordning 2017/1001, som klaganden har gjort gillande savitt avser det omstridda
kannetecknets kombination av firgerna svart och blatt, for att visa att kombinationen i fraga utgor en
vasentlig egenskap hos det kdnnetecknet, sasom det har erinrats om i punkt 52 ovan, har lagstiftaren
pa ett synnerligen rigorost sitt faststallt att former som krévs for att uppna ett tekniskt resultat inte
kan registreras som varumirke, genom att utesluta de registreringshinder som anges i artikel 7.1 e i
forordning 2017/1001 fran tillimpningsomradet for undantaget i artikel 7.3 i samma forordning. Det
framgér salunda av artikel 7.3 i foérordning 2017/1001 att det &r forbjudet att som varumairke
registrera en form som krédvs for att uppna ett tekniskt resultat, &ven om denna till foljd av dess
anvandning har uppnatt en sirskiljningsformaga (se dom av den 31 januari 2018, Atergivning av ett
plaster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 103 och déar angiven rittspraxis). Eftersom
artikel 7.3 i forordning 2017/1001 inte é&r tillimplig med avseende pa artikel 7.1 e ii i samma
forordning, ska det papekas att den sérskiljningsformaga som forvérvats till f6ljd av anvindning av ett
kannetecken saknar relevans inom ramen for sistnimnda bestimmelse.

Det ska vidare papekas att omsittningskretsens uppfattning inom ramen for artikel 7.3 i férordning
2017/1001 dels &r tvingande och avgorande, dels syftar till att faststdlla huruvida kdnnetecknet har
blivit sadant att det dr dgnat att sdrskilja varorna och tjansterna fran andra foretags varor och tjanster,
eftersom de uppfattas som om de kommer fran ett visst foretag. Det ska saledes konstateras att
omsdttningskretsens uppfattning inom ramen foér ovanndmnda bestdmmelse har ett annat féremal och
syfte &n den uppfattning som skulle kunna beaktas inom ramen for artikel 7.1 e ii i forordning
2017/1001, sasom konstaterats i punkterna 54—58 ovan betriaffande omsittningskretsens uppfattning
inom ramen for artikel 7.1 b i féorordning 2017/1001.

Med hénsyn till det ovanstaende konstaterar tribunalen att sérskiljningsformaga som forvérvats till foljd
av anviandning av ett kidnnetecken inte heller ar relevant for att faststilla dess vésentliga egenskaper.

Slutligen ska det framhallas att det visserligen framgar av den réttspraxis som redan har angetts ovan i
punkt 34 att det inte dr mojligt att tillimpa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i
férordning 2017/1001 om formen pa de aktuella varorna innehaller en icke-funktionell bestandsdel av
stor betydelse, sasom en bestandsdel som &r dekorativ eller har fantasiinslag som é&r av stor betydelse
for denna form, och att forekomsten av ett eller flera mindre inslag av godtycklighet daremot inte
innebér att det dr uteslutet att tillimpa ovanndmnda bestimmelse (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516,
punkterna 51 och 52). Det ska emellertid papekas att — i motsats till vad EUIPO har gjort gillande —
orden "med fantasiinslag” eller "godtycklig” som aterfinns i ovanndmnda réttspraxis och som liknar
den terminologi som anvinds i samband med bedémningen av sérskiljningsformagan i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning 2017/1001, trots detta inte kan utgdra stod for dess uppfattning
att sdrskiljningsformagan ar en av de faktorer som ska beaktas for att identifiera ett kdnneteckens
vésentliga egenskaper.

Det ska namligen papekas att det foljer av den réttspraxis som det hinvisas till ovan i punkterna 30-32
och 34 att en korrekt tillimpning av artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 innebar att den behoriga
myndigheten i ett forsta skede ska identifiera det aktuella kdnnetecknets visentliga egenskaper, och
déarefter i ett andra skede kontrollera huruvida dessa egenskaper svarar mot den aktuella varans
tekniska funktion. Det ska foljaktligen konstateras att bedomningen av huruvida en védsentlig egenskap
ar "dekorativ”’, "har fantasiinslag” eller ar "godtycklig” endast ska bedomas i den andra delen av den
bedomning som gors inom ramen f{or artikel 7.1 e ii i ovanndmnda forordning, avseende
funktionaliteten hos de visentliga egenskaper som tidigare identifierats, och inte i den forsta delen av
bedomningen som avser identifieringen av kdnnetecknets viasentliga egenskaper. I motsats till vad
EUIPO har hdvdat kan saledes inte begreppen "med fantasiinslag” eller "godtycklig”, som anvénds i
den rittspraxis som anges i punkt 62 ovan, utgora stod for uppfattningen att sérskiljningsformégan
ingér bland de faktorer som ska beaktas for att identifiera ett kidnneteckens visentliga egenskaper.
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Mot bakgrund av det ovan anforda finner tribunalen att det inte ar relevant att hénvisa till
sarskiljningsformagan hos de bestandsdelar av ett kdnnetecken eller till sdrskiljningsformaga som
forvarvats till f6ljd av anvdandning av ett kidnnetecken for att faststélla dess visentliga egenskaper vid
tillampningen av artikel 7.1 e ii i férordning 2017/1001.

Eftersom det bland annat har visats i punkterna 51-64 ovan att sirskiljningsformagan hos
bestiandsdelarna i ett kidnnetecken inte &r relevant for att faststélla dess vésentliga egenskaper, kan det
konstateras att overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning nédr den fann att det inte fanns
niagon anledning att beakta tdtningsmodulens form av en ask, dess bla firg och kombinationen av
fargerna svart och blatt av det skilet att det rorde sig om “helt icke sérskiljande” bestandsdelar. Denna
omsténdighet paverkar emellertid inte det 6verklagade beslutets lagenlighet, eftersom den slutsats som
overklagandendmnden kom fram till, det vill sdga att det omstridda kdnnetecknets visentliga
egenskaper motsvarar de koncentriska cirklarna, ér korrekt.

For det forsta kan det, pa grundval av en enkel visuell bedomning av det omstridda kénnetecknet,
konstateras att ndimnda kidnnetecken utgors av en svart kvadratisk bakgrund som innehaller sju bla
koncentriska cirklar. Med beaktande av placeringen av de koncentriska cirklarna, kan det konstateras
att de utgor den viktigaste bestandsdelen i kdnnetecknet. De har ndmligen placerats i mitten, de utgor
minst tre fjardedelar av kidnnetecknet och de har lyfts fram sdrskilt genom den kontrast som skapats
mellan den bla firgen pa cirklarna och den svarta firgen pa bakgrunden pa vilken cirklarna har
placerats.

For det andra finner tribunalen, pa grundval av en fordjupad provning i den mening som avses i den
rattspraxis som angetts ovan i punkt 32, att det finns stod for betydelsen av tdtningsmodulens
avtagbara koncentriska tdtningsskikt som aterges genom det omstridda varumérkets koncentriska
cirklar, i beskrivningarna av den uppfinning som var foremal for det patent som upphort att gélla och
i klagandens produktkatalog. Av ndmnda beskrivningar och av produktkatalogen foljer att
tatningsmodulen bestér av avtagbara koncentriska tiatningsskikt och att det &r just dessa skikt som gor
det mojligt att sikerstélla en “perfekt titning oavsett vilka yttermatt som kablarna eller roren har”.
Vidare framgar betydelsen av de avtagbara koncentriska tdtningsskikten av de fotografier av
titningsmodulen som hérrér fran klagandens reklammaterial och som aterges i punkt 27 i det
overklagade beslutet. Samtliga fotografier visar den framre sidan av ndmnda modul och de framhaller
inte endast de avtagbara koncentriska tdtningsskikt som modulen bestar av utan dven betydelsen av
deras funktion, det vill sdga att de kan tas av ett i taget till dess att korrekt diameter har uppnatts for
inforandet av en kabel. Det ska @ven framhallas att de andra varumérken som klaganden har ansokt om
registrering for och som aterges i punkt 40 i det 6verklagade beslutet, vilka endast skiljer sig fran det
omstridda varumédrket genom sin firg och genom att en knappt synlig skiljelinje har tillagts, utgor
stod for de avtagbara koncentriska tatningsskiktens betydelse, eftersom de alla aterger exakt samma
foljd av koncentriska cirklar.

Eftersom det saledes foljer av savil en enkel visuell bedomning som av en ingdende provning av det
omstridda kdnnetecknet, att det omstridda kénnetecknets koncentriska cirklar utgor dess viktigaste
bestandsdel, gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedomning nédr den i punkt 41 i det 6verklagade
beslutet slog fast att den enda viktiga egenskapen hos kénnetecknet utgors av de koncentriska
cirklarna.

Tribunalen péapekar att dven om klaganden inte har bestritt att de koncentriska cirklarna utgoér en
vasentlig egenskap hos det omstridda kénnetecknet, har klaganden emellertid gjort gillande att
ndmnda cirklar inte utgor den enda vésentliga egenskapen. Kombinationen av firgerna svart och blatt,
taitningsmodulens form av en ask och den bla firgen utgor enligt klaganden ocksa visentliga
egenskaper. Det kan emellertid konstateras att inget av dessa argument kan leda till ett ifragasittande
av overklagandendmndens slutsats i punkt 41 i det overklagade beslutet, enligt vilket den enda viktiga
egenskapen hos det omstridda kédnnetecknet utgors av de koncentriska cirklarna.
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Vad giller klagandens argument att kombinationen av firgerna svart och blatt utgor en visentlig
egenskap hos det omstridda kannetecknet, eftersom den har forvdrvat sérskiljningsformaga till foljd av
anvdndning och eftersom den dominerar det visuella intryck som varumairket ger, dr det tillrackligt att
erinra om att sdrskiljningsformaga som forvdrvats till foljd av anvdndning av ett kdnnetecken och
sarskiljningsformaga hos ett eller flera bestandsdelar i ett kdnnetecken inte ar relevant for att faststélla
dess viasentliga egenskaper inom ramen for artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, sdsom har visats i
punkterna 59-61 ovan. Kombinationen av firgerna svart och blatt kan foljaktligen inte betraktas som
en visentlig egenskap pa den grunden att den har forvirvat sérskiljningsformaga till foljd av
anvandning.

Det framgar vidare av den enkla visuella bedomningen av det omstridda kénnetecknet som det
redogjorts for i punkt 66 ovan, att den ovanndmnda fargkombinationen endast lyfter fram det
omstridda varumairkets foljd av koncentriska cirklar genom att det skapas en kontrast mellan den
svarta kvadratiska bakgrunden och de bla koncentriska cirklarna, som placerats pa den bakgrunden. I
motsats till vad klaganden har gjort géllande ar det séledes inte denna fargkombination som utgor den
viktigaste bestandsdelen i det omstridda kédnnetecknet, utan f6ljden av koncentriska cirklar.

Eftersom klaganden inte har styrkt att kombinationen av fargerna svart och blatt utgor en visentlig
egenskap hos det omstridda kannetecknet, kan inte heller klagandens argument att denna
fargkombination utgér en icke-funktionell bestandsdel av stor betydelse av kdnnetecknet i friaga
godtas. Sasom det har erinrats om i punkterna 34 och 62 ovan, &dr artikel 7.1 e ii i forordning
2017/1001 inte tillaimplig ndr en ansdkan om registrering som varumairke av formen pa en vara avser
en form som innehaller en icke-funktionell bestandsdel, sésom en bestindsdel som dr dekorativ eller
har fantasiinslag, av stor betydelse (se dven, for ett liknande resonemang, dom av den 31 januari 2018,
Atergivning av ett plaster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 24 och dir angiven rittspraxis).
Tribunalen konstaterar att sd emellertid inte &r fallet hdr. Eftersom klaganden inte har styrkt att
kombinationen av firgerna svart och blatt utgér en visentlig egenskap hos det omstridda
kdnnetecknet, det vill siga en av “de viktigaste bestandsdelarna”, utgér niamnda fargkombination
saledes endast ett mindre inslag av godtycklighet. Sdsom det har erinrats om i punkt 62 ovan, kan
forekomsten av ett eller flera mindre inslag av godtycklighet inte utesluta tillimpningen av
artikel 7.1 e ii i ovanndmnda forordning (se dven, for ett liknande resonemang, dom av den
31 januari 2018, Atergivning av ett plaster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 86 och dar
angiven rattspraxis). Klagandens argument att denna fargkombination utgor en icke-funktionell
bestandsdel av stor betydelse hos det omstridda kdannetecknet kan séledes inte godtas.

Vad vidare betréffar klagandens argument att overklagandendmnden inte beaktade tdtningsmodulens
form av en ask och den bla firgen som dven de utgor visentliga egenskaper hos det omstridda
kdnnetecknet, erinrar tribunalen om att, sasom konstaterats ovan i punkt 65, dven om
overklagandendmnden felaktigt fann att dessa bada omstindigheter inte skulle beaktas med
motiveringen att det rorde sig om "icke-sdrskiljande bestdndsdelar”, kvarstar det faktum att klaganden
emellertid inte har styrkt sitt pastdende att dessa tva omstdndigheter ska betraktas som visentliga
egenskaper hos det omstridda kdnnetecknet. Detta argument kan saledes inte godtas.

Eftersom inget av de argument som klaganden har framfort gor det mojligt att med framgang
ifragasdtta overklagandendamndens slutsats att de koncentriska cirklarna utgér den enda visentliga
egenskapen hos det omstridda kdnnetecknet, kan tribunalen inte godta klagandens argument att
overklagandendmnden inte pa ett korrekt sétt har identifierat kannetecknets vésentliga egenskaper.

Vad for det tredje giller klagandens argument att det omstridda varumirket inte omfattar de
egenskaper som krévs och dr nodvandiga for att varan i fraga ska fungera och anvindas, sasom
skiljelinjen, den tredimensionella rektanguldra formen och varans avtagbara skikt och att det avsedda
tekniska resultatet inte kan uppnas utan dessa (se punkt 23 ovan), framhaller tribunalen att for att det
absoluta registreringshinder ska vara tillimpligt som avses i artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001,
ricker det att formens visentliga egenskaper omfattar de egenskaper som tekniskt sett utgoér en
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tillrdacklig betingelse for att det avsedda tekniska resultatet ska uppnas, sa att de tillskrivs det tekniska
resultatet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2008, Réd LEGO-kloss,
T-270/06, EU:T:2008:483, punkt 39).

Det ska dessutom erinras om att det har visats i punkt 48 ovan att artikel 7.1 e ii i férordning
2017/1001 kan tillimpas pa det omstridda kidnnetecknet, vilket utgoér en tvadimensionell atergivning
av den framre sidan av tdtningsmodulen.

Av detta kan man sluta sig till att artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 éar tillamplig pa ett
kannetecken som inte omfattar den ifrdgavarande varans samtliga egenskaper av mindre betydelse. S&
ar bland annat fallet nar kidnnetecknet, sdsom i férevarande fall, utgér en tvadimensionell atergivning
av en tredimensionell form, forutsatt att det visas att kidnnetecknets visentliga egenskaper omfattar
atminstone de egenskaper som tekniskt sett utgor en tillracklig betingelse for att det avsedda tekniska
resultatet ska uppnas.

Detta Overvagande innebdr att det i ett forsta skede ska provas huruvida de koncentriska cirklarna,
genom att de utgor den enda visentliga egenskapen hos det omstridda kdnnetecknet, svarar mot en
teknisk funktion hos varan i fraga, och dérefter, i ett andra skede, om de omfattar de egenskaper som
tekniskt sett utgor en tillracklig betingelse for att det avsedda tekniska resultatet ska uppnas.

Vad for det forsta géller fragan huruvida de koncentriska cirklarna svarar mot en teknisk funktion hos
varan i fraga, erinrar tribunalen inledningsvis om att det bland annat i punkt 44 ovan har visats, sasom
overklagandendmnden med rdtta slog fast i punkt 28 i det Gverklagade beslutet, att det omstridda
varumadrkets koncentriska cirklar aterger titningsmodulens avtagbara koncentriska skikt, eftersom de ér
”den synliga foljden av det stora antal skikt som kan tas av” och att vart och ett av dessa motsvarar “en
lateral bild av det skikt som kan tas ut”.

Det ska vidare erinras om att det framgar av beskrivningen av titningsmodulen, sdsom den aterges i
punkterna 23-25 i det dverklagade beslutet, att uppfinningen “som bestar av en titning, genomforing
eller overforing utgor en anordning som sdkerstéller en anpassning av utrymmet sa att kablar, ror
eller tradar kan sittas fast pa ett sikert sitt”, att ”[d]et cylinderformade inre utrymmet bestar av olika
avtagbara koncentriska tdtningsskikt”, att "skikten tas av ett i taget till dess att korrekt diameter har
uppnatts for inforandet av en kabel”, att uppfinningen &r "en losning som grundas pa moduler av
gummi som bestar av avtagbara koncentriska skikt” och att den "medger en perfekt titning oavsett
vilka yttermatt som kablarna eller roren har”.

Med beaktande av beskrivningen av den ovanndmnda tdtningsmodulen, konstaterar tribunalen att de
avtagbara koncentriska tdtningsskikten, som aterges genom det omstridda varumairkets koncentriska
cirklar, uppfyller en teknisk funktion hos varan i fraga, det vill siga den tekniska funktionen att tas av
"till dess att korrekt diameter har uppnatts for inférandet av en kabel”.

Vad vidare giller fragan huruvida de koncentriska cirklarna, da de aterger titningsmodulens avtagbara
koncentriska tdtningsskikt, har de egenskaper som tekniskt sett utgor en tillriacklig betingelse for att
det avsedda tekniska resultatet ska uppnas, ska det inledningsvis papekas att det framgar av den
beskrivning som det erinrats om i punkt 80 ovan att det tekniska resultat som efterstravas med
tatningsmodulen é&r att sékerstélla “en anpassning av utrymmet sd att kablar, ror eller tradar kan sittas
fast pa ett sakert sétt” och att gora det mojligt att sikerstdlla "en perfekt titning oavsett vilka yttermatt
som kablarna eller roren har”. Av samma beskrivning foljer att detta tekniska resultat uppnas just
genom att ta av avtagbara skikt, eftersom det ddr anges att “skikten tas av till dess att korrekt
diameter har uppnatts for inférandet av en kabel”.

Detta bekriftas av klagandens produktkatalog i vilken det sérskilt anges att varan i fraga ar "baserad pa

skikt som plockas bort”. Det visar att de avtagbara koncentriska tétningsskikten utgor det huvudsakliga
tekniska konceptet for titningsmodulen, vilket det omstridda varumérket beskriver genom att aterge
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den framre sidan av tdtningsmodulen. Namnda framre sida dr dessutom den enda sidan pa vilken de
avtagbara koncentriska tdtningsskikten dr synliga och som séaledes gor det mdgjligt att upptiacka den
tekniska 16sning som ligger till grund fér modulen for att uppna det avsedda tekniska resultatet, det
vill sdga ”en anpassning ... sa att kablar... kan sdttas fast” och “en perfekt titning oavsett vilka
yttermatt som kablarna eller réren har”.

Dessutom ska det, sasom Overklagandendmnden med rétta pipekade i punkt 35 i det 6verklagade
beslutet, framhallas att for att titningsmodulens packning ska kunna fungera, maste den ha den form
som aterges av det omstridda varumarket. Tvérsnittet ska ndmligen vara cylinderformat, eftersom
tvdrsnittet av det som ska placeras i titningsmodulen, ndmligen kablar, ror eller tradar, i allménhet
ocksa dr det. Skikten maste vara koncentriska si att de kan tas av ett efter ett tills dess att man
uppnar den diameter pa utrymmet som man behover.

Med héansyn till den tekniska funktionen hos de avtagbara koncentriska tdtningsskikten och det
tekniska resultat som avses med tdtningsmodulen som beskrivits i punkterna 81-84 ovan, konstaterar
tribunalen att den vésentliga egenskapen hos den aktuella formen, som motsvarar de koncentriska
cirklar som aterger tdtningsmodulens avtagbara koncentriska skikt, har de egenskaper som tekniskt
sett utgor en tillriacklig betingelse for att det avsedda tekniska resultatet ska uppnaés, eftersom “en
anpassning av utrymmet s att kablar, ror eller tradar kan sittas fast pa ett sakert siatt” och "en perfekt
tatning oavsett vilka yttermatt som kablarna eller roren har” uppnas just genom att ta av de avtagbara
koncentriska skikten ett efter ett tills dess att man uppnir den diameter pa utrymmet som man
behover for att fora in en kabel. Dessutom utgér de koncentriska cirklarna som aterger
tatningsmodulens avtagbara koncentriska tatningsskikt en for uppfinningen nédviandig egenskap, da de
utgér det huvudsakliga tekniska konceptet som ligger till grund for varan i fraga, sasom
overklagandendmnden pé goda grunder pépekade i punkt 39 i det 6verklagade beslutet.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig bedomning nir den, i punkt 45 i det 6verklagade
beslutet, angav att "den framre sidan av tdtningsmodulen, som tydligt visar strukturen med
koncentriska cirklar, innehéaller — med beaktande av de varor som é&r i fraga — alla de relevanta
uppgifter som kravs for att uppna det avsedda tekniska resultatet”, att "djupet inte varierar, d&ven om
den verkliga varan har ett djup da den é&r tredimensionell”, att "ett slumpvis utvalt tvirgaende snitt
nigonstans lings med modulen skulle visa en identisk struktur” och att "det saknar betydelse att
modulens 6vriga sidor inte &dr synliga, eftersom de inte ger nagra relevanta tekniska uppgifter for
varumirkets funktion”.

De argument som klaganden har framfort foranleder inte nagon annan bedémning.

Vad giller klagandens argument att det omstridda varumérket inte omfattar skiljelinjen och den
tredimensionella rektanguldra formen som é&r nodviandiga egenskaper for att varan i frdga ska
anviandas och fungera och utan vilka det tekniska resultat som avses med titningsmodulen inte kan
uppnas, konstaterar tribunalen att klaganden inte har styrkt sitt pastdende att den omstidndigheten att
varan i fraga kan delas upp i tva halvor och att den aterges med en rektanguldr form &r "ett absolut
nodvandigt villkor” for att uppna det avsedda tekniska resultatet, sidsom det erinrats om i
punkt 82 ovan. Detta argument kan séledes inte godtas.

Vad vidare giller klagandens argument att de av titningsmodulens egenskaper som inte aterges i det
omstridda varumarket, det vill sdga skiljelinjen och den tredimensionella rektanguldra formen, skulle
kunna integreras i konkurrerande varor med en annan formgivning, och vidare argumentet att det
finns andra tdtningsmoduler pa marknaden med avseende pa vilka denna sérskilda tekniska losning
inte ens dr nodvandig, erinrar tribunalen om att det i den réttspraxis som avser artikel 7.1 e ii i
forordning 2017/1001 anges att kravet pa nodvéindighet inte innebédr att den aktuella formen maste
vara den enda form som gor det mojligt att uppna det aktuella tekniska resultatet. Sdsom klaganden
har papekat dar det visserligen i vissa fall si, att samma tekniska resultat kan uppnas genom olika
l6sningar. I motsats till vad klaganden har pastétt far emellertid inte denna omstidndighet i sig till f6ljd
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att det efter att den aktuella formen registrerats som varumairke fortfarande dr mojligt for de andra
ekonomiska aktorerna att utnyttja den tekniska losning som varumérket avser. Det ska i detta
hianseende papekas att registrering som varumirke av formen pa en vara vilken uteslutande har
funktionella egenskaper kan gora det mojligt for innehavaren av varumérkesregistreringen att inte
endast forbjuda andra foretag att anvinda samma form, utan dven att forbjuda dem att anvinda
liknande former. Det foreligger séledes en risk for att rattighetsinnehavarens konkurrenter inte heller
kan anvinda ett stort antal alternativa former (se dom av den 31 januari 2018, Atergivning av ett
plaster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 56 och dér angiven rattspraxis).

Vad giller klagandens pastdende att det inte foreligger nagon risk for skadlig inverkan pa
konkurrensen, eftersom det finns ett stort antal fairgkombinationer som é&r tillgdngliga pa marknaden
utover dem som klaganden har anvint, vilket framgér av det varumérke med avseende pa vilket
intervenienten har ingett en ansdkan om registrering och som dr féremal for invindningsenhetens
beslut nr B 3035 519 av den 22 februari 2019, erinrar tribunalen om fé6ljande. Skilet till att fragan
huruvida kénnetecknet innehaller en bestandsdel som ar dekorativ eller har fantasiinslag som &r av
stor betydelse ska besvaras, dr att det ska vara mojligt att bedoma om de konkurrerande foretagen
utan svarighet kommer att ha tillgang till alternativa former med motsvarande funktion, sa att det inte
foreligger nagon risk for att tillgéngligheten av den tekniska losningen paverkas. Eftersom det ovan i
punkt 72 har konstaterats att kombinationen av firgerna svart och blatt utgor ett mindre inslag av
godtycklighet och inte en betydande dekorativ bestandsdel som skulle gora det mgjligt att utesluta en
tillimpning av artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, kan tribunalen inte godta klagandens argument
att det inte foreligger nagon risk for skadlig inverkan pa konkurrensen da det finns ett stort antal
fargkombinationer, eftersom den ifragavarande firgkombinationen endast spelar en mindre roll som
inte gor det mojligt for konkurrerande foretag att utan svarighet ha tillgang till alternativa former med
motsvarande funktion.

Den omstindigheten att invdndningsenheten, inom ramen for beslut nr B 3035 519 av den
22 februari 2019, fann att det inte foreldg nagon risk for forvixling mellan intervenientens varumérke
och klagandens dldre varumairken, bland annat med beaktande av skillnaderna i farg, ér inte heller
relevant for att dra slutsatsen att det inte foreligger négon risk for skadlig inverkan pa konkurrensen,
eftersom artikel 8.1 b i forordning 2017/1001 motsvarar ett annat allménintresse én det som ligger till
grund for artikel 7.1 e ii i samma forordning. Syftet med artikel 8.1 b i forordning 2017/1001 &r
namligen att skydda varumaérkets grundldggande funktion att, i friga om en vara eller tjanst som
kdnnetecknas av varumadrket, garantera konsumenten eller slutanvdndaren varans eller tjénstens
ursprung, sd att det d&r mdjligt att utan risk for forvéixling sérskilja denna vara eller tjanst fran andra
med ett annat ursprung (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998, Canon,
C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28 och dér angiven réttspraxis). Den artikelns syfte dr ddremot inte att
i likhet med artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 undvika att foretagen kan anvinda varumarkesratten
for att utan tidsbegrénsning bibehalla exklusiva réttigheter avseende tekniska l6sningar. Bedomningen
av ett kinneteckens fiarger ska foljaktligen goras pa olika sétt inom ramen for de tvd ovanndmnda
bestimmelserna.

Eftersom det av det ovan anforda foljer att samtliga villkor i artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001 &r
uppfyllda och att inget av klagandens argument kan vederldgga denna slutsats, gjorde
overklagandendmnden en riktig bedomning nér den, i punkt 49 i det 6verklagade beslutet, fann att
registreringen av det omstridda varumairket skulle riskera att otillborligen dventyra konkurrenternas
mojligheter att pa marknaden sldppa ut titningsmoduler med en funktion som bygger pa att
koncentriska skikt tas ut fran ett cylinderformat utrymme i syfte att sikerstélla en séker koppling med
en kabel, ett ror eller en trad, och att registreringen av det omstridda varumarket foljaktligen skulle
ogiltigforklaras med stod av ovanndmnda bestammelse.

Av det ovan anférda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall sévitt avser klagandens enda grund

avseende asidosittande av artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001, och 6verklagandet ska darfor ogillas
i sin helhet.
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94 Under dessa omstidndigheter och med beaktande av intervenientens yrkande om att tribunalen ska
ogilla overklagandet (se punkterna 15 och 16 ovan), saknas anledning att prova de grunder som
intervenienten har aberopat i andra hand och som i huvudsak avser att det omstridda varumarket ar
ogiltigt av andra skdl dn dem som avses i artikel 7.1 e ii i féorordning 2017/1001, ndmligen de som
avses i artikel 7.1 b och d i ndmnda férordning och i artikel 59.1 b i samma férordning.

Rittegangskostnader

95 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegédngsregler ska tappande réttegangsdeltagare forpliktas att ersétta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

96 EUIPO har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta rattegangskostnaderna. Eftersom klaganden har
tappat malet, ska EUIPO:s yrkande bifallas. Intervenienten, som inte har framstéllt nagot yrkande om
rattegdngskostnader, ska béra sina réattegangskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Roxtec AB ska bira sina rittegangskostnader samt ersitta de rittegangskostnader som
uppkommit fér Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO).

3) Wallmax Srl ska béra sina rittegangskostnader.
Prek Buttigieg Berke
Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 24 september 2019.

Underskrifter
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