BANG & OLUFSEN MOT HARMONISERINGSBYRAN (ATERGIVNING AV EN HOGTALARE)

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)
den 6 oktober 2011 *

I mal T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, Struer (Danmark), inledningsvis foretritt av advokaten
K. Wallberg, darefter av advokaten J. Glaesel,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av D. Botis och G. Schneider, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta Gver-
klagandendmnd den 10 september 2008 (drende R 497/2005-1) om en ansdkan om
registrering som gemenskapsvarumérke av ett tredimensionellt kinnetecken som
aterger en hogtalare,

meddelar

* Rittegangssprak: engelska.
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TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

sammansatt av ordféranden L. Truchot samt domarna M.E. Martins Ribeiro och
H. Kanninen (referent),

justitiesekreterare: handlaggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den 24 novem-
ber 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
8 april 2009,

efter forhandlingen den 7 april 2011,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokandebolaget, Bang & Olufsen A/S, ingav den 17 september 2003 en ans6kan om
registrering av gemenskapsvarumairke till Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran), i enlighet
med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
dndrade lydelse (ersatt av radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).
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2 Det sokta varumérket utgors av det nedan atergivna tredimensionella kdnnetecknet:

i

3 De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 9 och 20 i Nice-
6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varu-
mairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg, och motsvarar, for
respektive klass, foljande beskrivning:

— Kklass 9: "Elektriska och elektroniska apparater och hjdlpmedel for analog, digi-
tal eller optisk mottagning, behandling, atergivande, reglering eller fordelning av
ljudsignaler, hogtalare”

— Kklass 20: "Musikmobler”
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Granskaren avslog den 1 mars 2005, med stod av artikel 38 i férordning nr 40/94 (nu
artikel 37 i forordning nr 207/2009), ansokan om registrering som gemenskapsvaru-
mérke for samtliga varor som réiknats upp i foregdende punkt, efter att ha bedomt
att det sokta varumérket omfattades av registreringshindret som avses i artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009). Granskaren ansig
i huvudsak att det sokta varumaérket saknade sérskiljningsformaga och att det inte
hade forvirvat sérskiljningsformaga till foljd av anvidndning, i enlighet med artikel 7.3
i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i férordning nr 207/2009).

Den 27 april 2005 6verklagade sokandebolaget granskarens beslut till harmonise-
ringsbyran med stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58-64
i forordning nr 207/2009).

Harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd avslog 6verklagandet den 22 sep-
tember 2005, med motiveringen att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 utgjorde hinder
mot registrering av det aktuella kinnetecknet, eftersom det saknade ursprunglig sir-
skiljningsférmaga. Overklagandenimnden konstaterade att varans form, som utgjor-
de det sokta varumirket och som huvudsakligen speglade estetiska Gvervdganden,
visserligen hade vissa ovanliga egenskaper, men att sokandebolaget inte hade visat att
formen var sérskiljande och att den darigenom fyllde funktionen som varumérke for
omsittningskretsen.

Genom ansokan som kom in till forstainstansréttens kansli den 29 december 2005
vickte sokandebolaget talan, som registrerades under malnummer T-460/05, om
ogiltigforklaring av nimnda beslut med dberopande av tva grunder, nimligen &sido-
sattande av artikel 7.1 b respektive 7.3 i forordning nr 40/94. S6kandebolaget anforde
bland annat att 6verklagandendmnden hade underlatit att préva registreringsansékan
mot bakgrund av den sistndimnda bestdmmelsen.
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Den 24 februari 2006 dndrade 6verklagandendmnden sitt beslut av den 22 septem-
ber 2005 genom en rittelse. Den angav att den hade begétt ett uppenbart fel genom
att underlata att prova registreringsansokan mot bakgrund av artikel 7.3 i férordning
nr 40/94. Namnden fann att regel 53 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av
den 13 december 1995 om genomférande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1)
var tillimplig pa ett sddant fel och provade registreringsansdkan med tillimpning
av namnda regel. Till f6ljd hdrav dndrade 6verklagandendmnden sitt beslut av den
22 september 2005, pa sa sitt att den avslog registreringsansékan ocks&d med avse-
ende pa artikel 7.3 i forordning nr 40/94, med motiveringen att den bevisning som
sokandebolaget hade ingett inte rackte for att visa att det sokta varumaérket hade for-
vérvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning.

Sokandebolaget ingav ett yttrande betréffande réttelsens innehall till forstainstansrét-
tens kansli den 3 maj 2006.

I dom av den 10 oktober 2007 i mal T-460/05, Bang & Olufsen mot harmoniserings-
byrén (formen pé en hogtalare) (REG 2007, s. [1-4207), bif6ll forstainstansritten so-
kandebolagets talan pa den grund som hénforde sig till 4sidosattande av artikel 7.1 b
i férordning nr 40/94.

Forstainstansritten redogjorde inledningsvis for de argument som framforts av par-
terna. I samband med detta padpekade den, i punkt 24 i domen, att harmoniserings-
byran ansag att det inte var sdkert att den bedémning som 6verklagandendmnden
hade gjort var riktig. Harmoniseringsbyran hade darfoér begart att forstainstansrétten
skulle faststélla huruvida en form som huvudsakligen speglar estetiska 6verviganden,
men som inte ger varan nagot betydande virde i den mening som avses i artikel 7.1 e
iii i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i férordning nr 207/2009), och som i bety-
dande mén skiljer sig fran en form som dr allmént forekommande i handeln, kan fylla
funktionen som varumaérke.
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12 Direfter angav forstainstansritten, i samband med sin bedémning, foljande i punk-
terna 40—45 i domen:

”40 En genomgang av samtliga ovanndmnda delar av framstéllningen, vilka utgor det

41

42

sokta varumarket, visar att varumaérkets form verkligen &r speciell och inte kan
betraktas som helt vanlig. Hogtalarens kropp utgérs ndmligen av en kon som lik-
nar en blyertspenna eller en orgelpipa vars spetsiga del nuddar vid en fyrkantig
sockel. Dessutom dr en lang rektangulir platta fastsatt pa en sida av konen och
den forstédrker intrycket av att tyngden av denna helhet endast vilar pa den udd
som knappt nuddar vid den fyrkantiga sockeln. Sdlunda utgor helheten en an-
mairkningsvérd design som &r latt att memorera.

Samtliga dessa egenskaper gor att det sokta varumérket fjdirmar sig fran de vanliga
formerna pa de varor i samma kategori som &r allmént féorekommande i handeln
och som i allménhet innehaller regelbundna linjer i réita vinklar. Det anges for 6v-
rigt i punkt 14 i [beslutet av den 22 september 2005] att ‘det inte foreligger nagot
tvivel om att det sokta varumairket dr anmérkningsvért i vissa hdnseenden’ Vidare
anges foljande:

".. jamfort med en normal hogtalare dr den enormt hog och smal. Hogtalarens
mitt utgors dessutom av ett ror som forenas med en uppochnervénd kon, vilket
ar ovanligt. Konens topp ér fast vid en fyrkantig sockel

Det sokta varumirket avviker séledes i betydande man frin vad som ér sedvan-
ligt i branschen. Det uppvisar nidmligen egenskaper som ar tillrackligt speciella
och arbitréra for att finga genomsnittskonsumentens uppmaérksamhet och gora
denne mottaglig for formen pé sokandens varor. Det ér séledes inte frdga om en
av de vanliga formerna pa varor inom den berérda sektorn eller en variant av
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dessa, utan om en form med ett speciellt utseende som, med hansyn ocksa till det
estetiska helhetsintrycket, kan finga omsittningskretsens uppmérksamhet och
mojliggora for denna att skilja de varor som avses i registreringsansokan fran va-
ror med ett annat kommersiellt ursprung ...

43 Trots att det inte dr nagot nédvéndigt villkor (conditio sine qua non) for regist-
rering att varumaérket har speciella eller originella egenskaper, kan sadana egen-
skaper dock ge ett varumirke den nédvandiga graden av distinktivitet, som det
annars skulle ha saknat.

44 Overklagandenamnden angav att varans form som utgor det sokta varumirket
inte kan fylla funktionen som varumérke for de berérda konsumenterna, efter-
som varumadrket i huvudsak speglar estetiska 6verviganden ... Hérvid réicker det
att papeka att om omséittningskretsen uppfattar ett kinnetecken som en uppgift
om varans eller tjanstens kommersiella ursprung har fragan huruvida kénneteck-
net samtidigt fyller nagon annan funktion dn att ange det kommersiella ursprung-
et ingen inverkan pa dess sérskiljningsformaga ...

45 Avvad som anforts foljer att 6verklagandenamnden tillampade artikel 7.1 b i for-
ordning nr 40/94 pa ett felaktigt sitt nir den slog fast att det sokta varumaérket
saknade sérskiljningsformaga. Det foljer av bestimmelsens lydelse att ett mi-
nimum av sérskiljningsformaga réacker for att registreringshindret i denna arti-
kel inte skall vara tillimpligt ..”

13 Den 19 november 2007 beslutade harmoniseringsbyréns dverklagandendmnders pre-
sidium att ater tilldela forsta 6verklagandendmnden érendet.
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Genom meddelanden av den 26 februari och den 22 april 2008 bad 6verklagande-
ndmnden sokandebolaget att yttra sig 6ver tillimpningen av artikel 7.1 e iii i férord-
ning nr 40/94, med angivande av att formen som avsags i registreringsansokan kunde
anses vara ett kinnetecken som endast bestar av en form som ger varan ett betydande
virde.

Sokandebolaget yttrade sig i skrivelser av den 31 mars och den 28 maj 2008 och an-
forde att 6verklagandendmnden inte var behorig att prova nya absoluta registrerings-
hinder, eftersom drendet hade aterforvisats till den av forstainstansratten. Dessutom
ansdg sOkandebolaget att artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 endast ér tillimplig
nér det uteslutande dr varans form som bestimmer dess virde och inte nér formen
huvudsakligen ses som en ursprungsangivelse eller helt enkelt som en av manga egen-
skaper som kan paverka konsumentens val.

Genom beslut av den 10 september 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) upp-
hidvde harmoniseringsbyrans forsta dverklagandendmnd granskarens beslut av den
1 mars 2005 i den del det déri angavs att det sokta varumaérket saknade sarskiljnings-
férmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Overklagan-
dendmnden slog emellertid i beslutet fast att den var behorig att préva ansokan om
registrering av det aktuella kinnetecknet med utgadngspunkt i andra absoluta regist-
reringshinder &n det som foreskrivs i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, och avslog
ansokan med motiveringen att kinnetecknet endast bestér av en form som ger varan
ett betydande virde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94.

Parternas yrkanden och forfarandet

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara punkt 2 i avgorandet i det angripna beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta skandebolaget att ersitta rattegdngskostnaderna.

Vid férhandlingen den 7 april 2011 gav sokandebolaget in beslut som meddelats av
harmoniseringsbyran i tre drenden, varav tva redan hade namnts i ansékan och vilka
avsag ansdkan om registrering som gemenskapsvarumaérke av tredimensionella varu-
mirken. Sokandebolaget uppgav att det 6nskade dberopa dessa beslut for att tydlig-
gora sin framstillning. Bolaget gav ocksa in ett utdrag ur en studie, som gjorts av ett
institut, om gemenskapens varumairkesratt. Ombedd att uttala sig om ingivandet av
dessa handlingar uppgav harmoniseringsbyran vid forhandlingen att den inte mot-
satte sig att de fordes till akten i mélet.

Rittslig bedomning

Tribunalen konstaterar inledningsvis att det utdrag ur institutets studie som sékande-
bolaget framlade forst vid tribunalen, sdsom angetts i punkt 19 ovan, innehéller for-
slag fran detta institut for att i framtiden astadkomma en dndring av artikel 7.1 e iii i
forordning nr 40/94. Eftersom det ér tillrackligt att konstatera att handlingen helt sak-
nar relevans i detta mal, saknas skél att prova huruvida den kan tilldtas som bevisning.
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Harmoniseringsbyran gjorde dessutom géllande att bilaga A 4 till ansokan, ett rétts-
utlatande om tillimpningen av artikel 7.1 e iii i férordning nr 40/94 som avgetts av en
utomstdende part i det nu aktuella malet, skulle avvisas, eftersom det inte hade getts
in redan vid 6verklagandendmnden.

Réttsutlatandet har getts in forst vid tribunalen och kan darfor inte beaktas. En talan
vid tribunalen syftar ndmligen till att fa till stand en provning av lagenligheten av 6ver-
klagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i forordning nr 40/94
(nu artikel 65 i forordning nr 207/2009), och tribunalen ska dérfor inte bedoma de
faktiska omstdndigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar som getts in forst vid
tribunalen. Rittsutldtandet ska séledes avvisas utan att det 4r nodvindigt att bedoma
dess bevisvirde (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
24 november 2005 i mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyran — LT] Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. I1-4891, punkt 19 och dér angiven réttspraxis).

I sin ans6kan har sokandebolaget dberopat tvd grunder, som avser asidosittande av
artikel 63.6 i férordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i forordning nr 207/2009) respektive
asidoséttande av artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 63.6 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokandebolaget har gjort gillande att det redan i granskarens beslut av den
1 mars 2005, i 6verklagandendmndens beslut av den 22 september 2005 och i domen
i det ovan i punkt 10 ndimnda malet Formen pé en hogtalare, avgjordes att artikel 7.1 e
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iii i forordning nr 40/94 inte var tillimplig pa det sokta varumirket. Bolaget anser
bland annat att forstainstansratten i nimnda dom konstaterade att de estetiska 6ver-
vigandena inte hade nagon inverkan pa det sokta varumérkets sdrskiljningsforma-
ga. Bolaget har ocksé gjort géllande att harmoniseringsbyran under det forfarande
som foranledde domen i det ovanndmnda malet Formen pa en hogtalare tydligt gav
uttryck for uppfattningen att det aktuella kdnnetecknet bestod av en form som hu-
vudsakligen var inspirerad av estetiska 6vervdaganden, men att formen inte gav varan
ett betydande virde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i féorordning nr 40/94.
Overklagandenimnden kunde dérfor inte géra en ny prévning mot bakgrund av den
bestimmelsen. Sokandebolaget har ocksa gjort géllande att harmoniseringsbyran re-
dan har godként registrering som gemenskapsvaruméirke av tredimensionella kin-
netecken som har en viss formgivning.

I andra hand, for det fall tribunalen skulle gora beddmningen att varken harmonise-
ringsbyran eller forstainstansritten redan har uttalat sig om tillimpligheten i detta
maél av artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94, har s6kandebolaget gjort gillande att
overklagandendmnden var skyldig att folja domen i det ovan i punkt 10 ndmnda mélet
Formen péa en hogtalare, och endast registrera det sokta varumérket utan att ha moj-
ligheten att beakta ett annat absolut registreringshinder. Det finns ingen lagstiftning
som foreskriver att ansokan om registrering av ett varumaérke i ett fall som detta pa
nytt kan provas av 6verklagandendmnden med utgadngspunkt i nya absoluta regist-
reringshinder. En sddan prévning &r inte heller mojlig mot bakgrund av rattspraxis,
eftersom den réttspraxis som anges i det angripna beslutet inte avser tillimpningen
av artikel 63.6 i forordning nr 40/94. Det absoluta registreringshinder som avses i arti-
kel 7.1 e ii i forordning nr 40/94 skulle ha behovt aberopas redan i bérjan av forfaran-
det, i likhet med alla andra absoluta registreringshinder. S6kandebolaget har till stod
for sin argumentation &ven aberopat artikel 4d.1 i kommissionens forordning (EG)
nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen for [6verklagandendmndernal]
vid harmoniseringsbyran (EGT L 28, s. 11), i dess lydelse enligt kommissionens for-
ordning (EG) nr 2082/2004 av den 6 december 2004 (EUT L 360, s. 8).
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Slutligen har s6kandebolaget tillagt att det registreringshinder som foreskrivs i arti-
kel 7.1 e iii i férordning nr 40/94 inte ldngre kan prévas och anféras som invindning
mot registreringen av ett kinnetecken, eftersom detta registreringshinder utgor ett
preliminért hinder mot denna registrering och hindret inte hade &beropats fére den
provning av hindret som foreskrivs i forordningens artikel 7.1 b avseende ansokan om
registrering av ett varumérke. Sokanden har dérvid aberopat domstolens dom av den
18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), och av den 8 april 2003 i
mélen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161).

Harmoniseringsbyran har bestritt att talan kan vinna bifall pa den f6rsta grunden.

Tribunalens bedémning

Tribunalen konstaterar forst att varken granskaren, i sitt beslut av den 1 mars 2005,
eller 6verklagandendmnden, i sitt beslut av den 22 september 2005, uttalade sig om
tillampningen av artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 pa det sokta varumérket. Pa
samma sitt provade forstainstansratten i sin dom i det ovan i punkt 10 ndimnda maélet
Formen pa en hogtalare, sirskilt i punkterna 40—45, endast det aktuella kdnneteck-
nets sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.
Forstainstansritten uttalade sig inte om tillimpningen av artikel 7.1 e iii i férordning
nr 40/94 pa nidmnda kdnnetecken.

Det saknas siledes stod for sokandebolagets argument att 6verklagandendmnden
inte kunde préva det sokta varumirket mot bakgrund av artikel 7.1 e iii i forordning
nr 40/94 pa grund av att fragan om tillimpningen av denna bestimmelse redan hade
provats i nimnda dom.
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Inom ramen f6r en talan som véckts vid Europeiska unionens domstol mot ett beslut
som fattats av en av harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnder dr harmoniserings-
byrén, enligt artikel 233 EG och artikel 63.6 i forordning nr 40/94, skyldig att vidta
de dtgirder som ér nodvandiga for att folja en eventuell dom om upphévande fran
unionsdomstolen.

Det foljer av fast praxis att det inte ankommer pa tribunalen att rikta foreldgganden
till harmoniseringsbyran och att det aligger harmoniseringsbyran att i forekomman-
de fall ritta sig efter domslutet och domskilen i tribunalens dom (férstainstansrittens
dom av den 31 januari 2001 i mél T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot har-
moniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 13 juni 2007
i mal T-441/05, IVG Immobilien mot harmoniseringsbyrén (I), REG 2007, s. I1-1937,
punkt 13).

I detta avseende foreskrivs, nir det giller aterforvisning av ett drende efter en dom
fran unionsdomstolarna, i artikel 1d.1 i forordning nr 216/96 i dess éndrade lydelse,
att om det till f6ljd av en dom fran unionsdomstolarna som helt eller delvis ogiltigfor-
klarar ett beslut av en 6verklagandendmnd eller av harmoniseringsbyrans stornimnd
blir n6dvéndigt, enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94, att omprova drendet i ndgon
av overklagandendmnderna, ska presidiet bestimma om &drendet ska handldggas av
den ndmnd som fattade beslutet, av en annan ndmnd eller av storndmnden.

Aven om det antas att ett kinnetecken, som ir foremal fér en ansékan om registrering
som gemenskapsvarumairke, av tribunalen, till skillnad fran harmoniseringsbyran,
inte skulle bedomas falla under nagot av de absoluta registreringshinder som avses
i artikel 7.1 i forordning nr 40/94, skulle tribunalens ogiltigforklaring av beslutet att
neka registrering av det sokta varumérket med nédviandighet féranleda harmonise-
ringsbyran, som &r skyldig att ritta sig efter domslutet och domskalen i tribunalens
dom, att pa nytt ta upp forfarandet for att granska sékandens ansékan om registrering
av gemenskapsvarumaérke och avsla ansdkan, om den anser att det aktuella kénne-
tecknet faller under ett annat absolut registreringshinder som avses i den bestdm-
melsen (se, for ett liknande resonemang, forstainstansriattens dom av den 18 okto-
ber 2007 i mal T-28/05, Ekabe International mot harmoniseringsbyran — Ebro Puleva
(OMEGA3), REG 2007, s. II-4307, punkt 50).
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Harmoniseringsbyran ér enligt artikel 74.1 i forordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i
forordning nr 207/2009) skyldig att vid provningen av absoluta registreringshinder
ex officio prova relevanta omstédndigheter som kan leda till att ett absolut registre-
ringshinder ska tillimpas. Om harmoniseringsbyran finner att omsténdigheter f6-
religger som innebér att ett absolut registreringshinder ska tillimpas, ar den enligt
artikel 38.3 i forordning nr 40/94 (nu artikel 37.3 i forordning nr 207/2009) skyldig
att upplysa den som ansoker om varumirke om detta och att ge denne mojlighet
att dterkalla eller dndra sin ansokan eller att yttra sig (forstainstansrattens dom av
den 15 mars 2006 i mal T-129/04, Develoy mot harmoniseringsbyran (formen av
en plastflaska), REG 2006, s. I1I-811, punkterna 16 och 17, och av den 9 juli 2008 i
mal T-302/06, Hartmann mot harmoniseringsbyran (E), ej publicerad i rattsfallssam-
lingen, punkt 42).

Enligt fast rittspraxis riacker det att ett av de absoluta registreringshindren som rak-
nas upp i artikel 7.1 i férordning nr 40/94 ar tillampligt for att ett kdnnetecken inte
ska kunna registreras som gemenskapsvarumaérke (se domstolens dom av den 19 sep-
tember 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561,
punkt 29, och tribunalens dom av den 6 november 2007 i mal T-28/06, Rheinfels-
Quellen H. Hévelmann mot harmoniseringsbyran (VOM URSPRUNG HER VOLL-
KOMMEN), REG 2007, s. [1-4413, punkt 43 och dir angiven réttspraxis).

Genom domen i det ovan i punkt 10 ndimnda malet Formen pa en hogtalare ogil-
tigforklarade forstainstansratten beslutet av den 22 september 2005 av de skil som
anges i punkt 12 i férevarande dom. Overklagandenimnden f6ljde denna dom ge-
nom att i punkt 1 i slutet i det angripna beslutet upphéava granskarens beslut av den
1 mars 2005, i den del granskaren hade kommit till slutsatsen att det sokta varumér-
ket saknade sérskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94.

Overklagandenimnden ansig vidare att det kunde finnas en risk for att ansékan om
registrering av det aktuella varumairket foll under ett annat absolut registreringshin-
der som raknas upp i artikel 7.1 i forordning nr 40/94, och gjorde dérfor, helt riktigt,
en ny provning av denna ansokan.
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Sokandebolaget har dock gjort gillande att det absoluta registreringshindret i arti-
kel 7.1 e iii i férordning nr 40/94 inte lingre kunde tillimpas inom ramen for har-
moniseringsbyrans nya provning, eftersom detta registreringshinder enligt bolaget
maste provas i borjan av forfarandet, fére provningen av registreringshindret i arti-
kel 7.1.b i férordning nr 40/94.

I detta avseende bor det pépekas att det i artikel 7.1 i forordning nr 40/94 riknas upp
olika absoluta hinder som kan anféras mot registrering av en varumérkesansokan
utan att det preciseras i vilken ordning dessa registreringshinder ska provas.

I motsats till vad s6kandebolaget har gjort gillande, framgar det inte av domarna i de
ovan i punkt 26 ndmnda malen Philips och Linde m.fl. att det absoluta registrerings-
hinder som foreskrivs i artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 utgor ett registreringshin-
der som maéste provas fore registreringshindret i artikel 7.1 b i férordningen.

I domen i det ovan i punkt 26 namnda malet Linde m.fl. (punkt 67) papekade domsto-
len bland annat att det klart framgar av artikel 3.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), vilken &r i
huvudsak identisk med artikel 7.1 i férordning nr 40/94, att alla de registreringshin-
der som anges dér dr oberoende av varandra och ska provas var for sig.

I domarna i de ovan i punkt 26 nimnda malen Philips och Linde m.fl. slog domstolen
fast att artikel 3.1 e i direktiv 89/104 utgor ett prelimindrt hinder som &r dgnat att
forhindra att ett kinnetecken som endast bestar av en varas form registreras som va-
rumérke. Om négot av villkoren som riknas upp i bestimmelsen dr uppfyllt foreligger
det hinder mot att ett sddant tecken registreras som varumirke (se domen i det ovan-
ndmnda malet Linde m.fl., punkt 44). Ett sadant tecken kan heller aldrig forvarva sér-
skiljningsformaga, i den mening som avses i artikel 3.3, till f6ljd av det bruk som gjorts
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av det (se domarna i de ovan i punkt 26 namnda malen Philips, punkterna 74—76, och
Linde m.fl., punkt 44).

Eftersom artikel 3.1 e och 3.3 i direktiv 89/104 i huvudsak &r identiska med artikel 7.1 e
och 7.3 i férordning nr 40/94, f6ljer det av domarna i de ovan i punkt 26 nimnda ma-
len Philips och Linde m.fl. att ett kinnetecken som omfattas av tillimpningsomradet
for artikel 7.1 e i férordning nr 40/94 aldrig kan forvérva sérskiljningsformaga, i den
mening som avses i artikel 7.3 i forordningen, till f6ljd av den anvindning som har
gjorts av det. Denna mojlighet foreligger dock enligt sistndamnda bestimmelse for de
kénnetecken som omfattas av de registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b—d i
férordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 c och d i férordning nr 207/2009).

Om en provning av ett kidnnetecken mot bakgrund av artikel 7.1 e i férordning
nr 40/94 leder till konstaterandet att ett av kriterierna som nédmns i denna bestdm-
melse dr uppfyllt, innebdr detta siledes att kdnnetecknet inte behéver provas mot
bakgrund av artikel 7.3 i férordningen, eftersom det i sadant fall star klart att det inte
kan registreras (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 20 septem-
ber 2007 i mal C-371/06, Benetton Group, REG 2007, s. [-7709, punkt 26). Att den vi-
dare prévningen i ett sidant fall inte behover goras forklarar intresset av att forst gora
en provning av kidnnetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i forordning nr 40/94 i de
fall dér en tillimpning av flera i artikel 7.1 foreskrivna absoluta registreringshinder &r
mojlig. Detta kan dock inte tolkas som en skyldighet att forst prova kannetecknet mot
bakgrund av artikel 7.1 e i férordning nr 40/94.

Fragan huruvida den aktuella formen pa en hogtalare kan forvirva sérskiljningsfor-
maéga till f6ljd av den anvdndning som har gjorts av den dr emellertid inte féoremal for
diskussion i det nu aktuella malet, trots att fragan avhandlades i samband med beslu-
tet av den 22 september 2005 och det ovan i punkt 10 nimnda mélet Formen pé en
hogtalare, inom ramen for provningen av tillimpningen av artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94.
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Vid dessa forhallanden fanns det inget som hindrade att 6verklagandendmnden gjor-
de provningen av registreringshindret i artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 efter
provningen av registreringshindret i artikel 7.1 b i férordningen. Som namnts tidigare
har dock denna nya prévning ingen inverkan pa fragan huruvida den aktuella formen
pé en hogtalare kan forvarva sarskiljningsférmaga till f6ljd av den anvédndning som
har gjorts av den.

Overklagandendmnden gjorde sig dérfor inte skyldig till felaktig rittstillimpning néir
den, efter att ha gjort bedomningen att ett nytt absolut registreringshinder kunde
vara tillimpligt i det aktuella fallet, gjorde en prévning av kdnnetecknet mot bak-
grund av registreringshindret i artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94.

Det saknas skél att godta sokandebolagets argument att harmoniseringsbyran redan
har godkint registrering som gemenskapsvarumairke av tredimensionella kidnneteck-
en som har en viss formgivning. De beslut frdn harmoniseringsbyran som bolaget
gett in (se punkt 19 ovan) foranleder ingen annan beddomning.

Overklagandenimnderna ska niamligen fatta beslut enligt férordning nr 40/94 be-
triffande registrering av ett kdnnetecken som gemenskapsvarumérke inom ramen
for en normbunden behorighet, och de har saledes inte ndgon befogenhet att foreta
skonsmissiga bedomningar. Fragan huruvida ett kdnnetecken kan registreras som
gemenskapsvarumairke ska darfor enbart bedémas pa grundval av denna férordning,
sdsom den tolkats av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniserings-
byréns tidigare praxis (se forstainstansriattens dom av den 9 juli 2008 i mal T-304/06,
Reber mot harmoniseringsbyran — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart),
REG 2008, s. I1-1927, punkt 45 och dér angiven réttspraxis).

Tribunalen 6vergéar dérefter till att prova argumentet att harmoniseringsbyran vid
forstainstansritten, inom ramen for det ovan i punkt 10 ndmnda malet Formen pa en
hogtalare, redan hade godtagit att det aktuella kidnnetecknet inte kunde omfattas av
tillampningsomradet for artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94. Héarvid ska det erinras
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om att ordféranden och ledaméterna i harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnder
enligt artikel 131.4 i forordning nr 40/94 (nu artikel 136.4 i fo6rordning nr 207/2009) &r
oavhingiga och darfor inte ér bundna av harmoniseringsbyréns standpunkt i en tvist
vid unionsdomstolen (forstainstansriattens dom av den 25 mars 2009 i mal T-402/07,
Kaul mot harmoniseringsbyran — Bayer (ARCOL), REG 20009, s. I1I-737, punkt 99).

Overklagandenimnden var foljaktligen inte bunden av harmoniseringsbyrans still-
ningstagande vid forstainstansriatten angaende den aktuella formens estetiska karak-
tér, sdsom angavs i punkt 24 i domen i det ovan i punkt 10 ndimnda malet Formen pa
en hogtalare. Overklagandenimnden var siledes inte skyldig att i det angripna beslu-
tet redogora for skilen till varfor den avvek fran detta stéllningstagande (se, analogt,
domen i det ovan i punkt 50 nimnda mélet ARCOL, punkt 100).

Det foljer av vad som har anférts ovan att talan inte kan vinna bifall savitt avser den
grund som hanfor sig till asidoséttande av artikel 63.6 i férordning nr 40/94.

Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokandebolaget har hénvisat till tillkomsten av artikel 7.1 e i forordning nr 40/94 och
den rittspraxis fran domstolen enligt vilken syftet med de absoluta registreringshin-
der som foreskrivs i denna bestimmelse ar att forhindra att skyddet for varumar-
ken ger dess innehavare en ensamritt till de tekniska losningar eller anvéndbara
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egenskaper hos en vara som anvidndare sannolikt skulle kridva hos konkurrenternas
varor (domen i det ovan i punkt 26 ndimnda maélet Philips, punkt 78). Enligt bolaget
avser denna réttspraxis inte de former som omfattas av tillimpningsomradet for arti-
kel 7.1 e iii i férordningen.

Sokandebolaget anser att sistndmnda bestimmelse ska tolkas restriktivt, eftersom
ordet “endast” anvénds i bestimmelsen. Varans betydande virde méste hérrora fran
formens alla bestandsdelar. Om varans virde kommer fran andra egenskaper &n for-
men, méste dessa egenskaper beaktas. Det faktum att ndimnda form ér distinkt och
saregen och eventuellt bidrar till att géra varan mer tilltalande och ge den ett hogre
virde i konsumenternas 6gon dr inte tillrickligt for att artikel 7.1 e iii i forordning
nr 40/94 ska bli tillimplig.

Niér det géller den aktuella varans virde anser sokandebolaget for det forsta att kon-
sumenterna av den typen av varor beaktar andra egenskaper én formen, nimligen
varans funktionella egenskaper, varumirke och hur den marknadsférs. Bolaget har
i detta avseende ifragasatt det angripna beslutet i den del 6verklagandendmnden i
punkterna 27 och 28 i detsamma fann att det bland annat inte var avgérande att kéan-
na till den aktuella hogtalarens ljudkvalitet, det sétt pa vilket hogtalaren marknadsfor-
des eller tillverkarens anseende.

Begreppet varans virde kan inte ta sikte pa alla former som har en anmérkningsvard
design, som &r ibgonenfallande eller som &r dikterade av estetiska hinsyn, eftersom i
sddana fall endast banala former skulle kunna registreras som gemenskapsvarumir-
ken. Artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 ar tillimplig pa former sdsom smycken,
skulpturer och andra konstverk for vilka det dr naturligt att varans virde till stor del
beror pa dess form.
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Det faktum att formen pé en vara, sdsom en hogtalare, har registrerats i en eller flera
medlemsstater som monster eller kan vara skyddad i unionen genom upphovsritt
saknar betydelse for fragan huruvida denna form ocksa kan skyddas som varumaérke.

Nir det giller formen péa den aktuella varan anser skandebolaget att omséttnings-
kretsen kommer att styras av varans funktion och prestanda, ndmligen hogtalarnas
tekniska kvaliteter, varumérket Bang & Olufsens renommé och lyxiga karaktar samt
av hur varan marknadsfors och dess design.

Harmoniseringsbyran har bestritt att talan kan vinna bifall pa den andra grunden.

Tribunalens bedémning

Formen pa en vara ér ett av de kdnnetecken som kan utgora ett varumarke. Nar det
giller gemenskapsvarumirken stadgas detta i artikel 4 i forordning nr 40/94 (nu ar-
tikel 4 i férordning nr 207/2009). I artikel 4 foreskrivs att ett gemenskapsvarumairke
kan utgoras av alla kinnetecken som kan éterges grafiskt, sdsom ord, figurer, formen
pa en vara och dess utstyrsel, forutsatt att dessa kinnetecken kan sérskilja ett foretags
varor eller tjanster fran andra foretags (se domstolens dom av den 14 september 2010
i mal C-48/09P, Lego Juris mot harmoniseringsbyran, REU 2010, s. I-8403, punkt 39
och dér angiven rattspraxis).
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Enligt artikel 7.1 e i férordning nr 40/94 ska emellertid registrering nekas for kan-
netecken som endast bestér av en form som foljer av varans art, en form pé en vara
som kravs for att uppna ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande
virde.

Enligt réttspraxis ska vart och ett av de registreringshinder som raknas upp i arti-
kel 7.1 i forordning nr 40/94 tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger
till grund for detta registreringshinder (se domen i det ovan i punkt 60 nimnda mélet
Lego Juris mot harmoniseringsbyran, punkt 43 och dér angiven réttspraxis).

For vissa tredimensionella kidnnetecken som bestar av formen pa en vara och som
omfattas av artikel 7.1 e ii i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e ii i férordning
nr 207/2009) har unionsdomstolen redan uttalat att syftet med de registreringshin-
der som foreskrivs i artikeln &r att férhindra att skyddet for varumérken ger dess
innehavare en ensamritt till de tekniska losningar eller anvindbara egenskaper hos
en vara som anvindare sannolikt skulle kridva hos konkurrenternas varor (se domarna
i de ovan i punkt 26 niamnda mélen Philips, punkt 78, och Linde m.fl., punkt 72, och
i det ovan i punkt 60 nimnda mélet Lego Juris mot harmoniseringsbyran, punkt 43).
Domstolen har dirvid preciserat att registrering av de aktuella formerna kan gora
det mojligt for innehavaren av varumaérkesregistreringen att forbjuda andra foretag
att inte endast anvinda samma form, utan dven att anvdnda liknande former (se, for
ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Lego Juris mot harmoni-
seringsbyran, punkt 56).

For det forsta har sokandebolaget gjort géllande att detta syfte inte avser de former
som omfattas av tillimpningsomradet for artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94. I mot-
sats till vad s6kanden har gjort géllande, finns det dock inget som ger stod f6r bedom-
ningen att syftet med registreringshindret som avses i denna bestammelse skulle vara
ett annat 4n det som enligt réttspraxis r syftet med registreringshindret i artikel 7.1 e
ii.
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Sasom generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer har konstaterat i punkterna 30 och 31
i sitt forslag till avgérande i det ovan i punkt 26 ndmnda malet Philips (REG 2001,
s. I-5478), angaende artikel 3.1 e i direktiv 89/104, som i huvudsak &r identisk med
artikel 7.1 e i forordning nr 40/94, ar det omedelbara syftet med att forbjuda registre-
ring av former som ér rent funktionella, eller som ger varan ett betydande vérde, att
forhindra att den exklusiva och bestidende ritt som ett varumirke medfér kan tjiana
till att bevara andra rittigheter som lagstiftaren har velat begriansa “giltighetstiden”
for.

I likhet med det registreringshinder som avser en form pa en vara som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat, dr syftet med att neka registrering av kidnnetecken som
endast bestar av en form som ger varan ett betydande vérde att undvika att en ensam-
ratt ges for sidana former.

For det andra har sokandebolaget gjort gillande att den aktuella formen inte kan om-
fattas av artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94.

Tribunalen konstaterar forst att det aktuella kinnetecknet endast bestar av formen
sasom den har atergetts i punkt 2 i forevarande dom.

Sasom redan har slagits fast i punkt 40 i domen i det ovan i punkt 10 ndmnda maélet
Formen pa en hogtalare, vilket inte har ifragasatts, aterger denna form en hogtalarens
kropp som utgors av en kon som liknar en blyertspenna eller en orgelpipa vars spet-
siga del nuddar vid en fyrkantig sockel och en lang rektanguldr platta fastsatt pa en
sida av konen och som forstirker intrycket av att tyngden av denna helhet endast vilar
pa den udd som knappt nuddar vid den fyrkantiga sockeln. Salunda utgor helheten en
anmarkningsvard design som &r ltt att memorera.
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Tribunalen 6vergar darefter till att prova argumentet att 6verklagandendmnden bor-
de ha beaktat andra egenskaper én formen, bland annat den aktuella varans tekniska
kvaliteter, samt ha konstaterat att formen inte ger denna vara ett betydande virde.
Hérvid ska det papekas att domstolen redan, i ett mal angéende tillimpningen av arti-
kel 7.1 e iiiforordning nr 40/94, har uttalat sig om beaktandet av omsittningskretsens
uppfattning.

I detta avseende uttalade domstolen att, i motsats till fall som avsesi7.1 b i forordning
nr 40/94, dir omsittningskretsens uppfattning oundgangligen ska beaktas, eftersom
den ér viktig vid faststdllandet av huruvida det kinnetecken som omfattas av regist-
reringsansokan kan sérskilja de berdrda varorna eller tjdnsterna genom att visa att de
hirror fran ett bestdmt foretag, foreligger inte ndgon sadan skyldighet med avseende
pa artikel 7.1 e (se domen i det ovan i punkt 60 ndmnda mélet Lego Juris mot harmo-
niseringsbyran, punkt 75, och déar angiven réttspraxis).

Den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha av kdnnetecknet r namli-
gen inte avgorande vid tillimpningen av det registreringshinder som foreskrivs i arti-
kel 7.1 e ii i forordning nr 40/94, utan kan pa sin hojd vara en relevant omsténdighet
som kan beaktas vid den behoriga myndighetens identifiering av ett kédnneteckens
visentliga sirdrag (se domen i det ovan i punkt 60 ndmnda mélet Lego Juris mot har-
moniseringsbyran, punkt 76).

Nir det i forevarande fall giller tillampningen av artikel 7.1 e iii i férordning nr 40/94,
bor det papekas att designen, for den aktuella varan, dr en egenskap som kommer att
vara mycket viktig for konsumentens val, &ven om konsumenten ockséa beaktar andra
egenskaper hos varan.

Formen for vilken registrering har sokts vittnar om en mycket speciell design, och
sOkandebolaget har sjilvt medgett, bland annat i punkt 92 i ansokan, att denna design
ar en viktig del av bolagets varumaérkesstrategi och att den 6kar den aktuella varans
attraktivitet, det vill séga dess virde.
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Dessutom framgar det av den bevisning som ndmns i punkt 33 i det angripna beslu-
tet, ndmligen utdrag fran distributors- och auktionswebbplatser och webbplatser for
forsdljning av begagnade varor, att denna forms estetiska egenskaper lyfts fram och
att en sadan form betraktas som en sorts ren, slank och tidlos skulptur for atergivning
av musik, vilket gor formen till en viktig egenskap i marknadsforingen.

Overklagandenimnden kan saledes i férevarande fall inte anses ha gjort nagot fel nir
den gjorde bedémningen att formen for vilken registrering hade sokts, oberoende av
den aktuella varans 6vriga egenskaper, ger varan ett betydande vérde.

Det kan dessutom tilliggas att bedomningen att formen ger varan ett betydande vér-
de inte utesluter att andra egenskaper hos varan, sdsom i forevarande fall de tekniska
kvaliteterna, ocksé kan ge den aktuella varan ett betydande virde.

Overklagandendmnden kunde dirfér med ritta sla fast att det aktuella kinnetecknet
omfattades av tillimpningsomradet for artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94.

Foljaktligen kan talan inte vinna bifall savitt avser den grund som hénfor sig till dsido-
sattande av artikel 7.1 e iii i férordning nr 40/94.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska talan ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersat-
ta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sokanden har tappat malet,
ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Bang & Olufsen A/S ska ersitta rittegangskostnaderna.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 6 oktober 2011.

Underskrifter
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