Mal T-508/08

Bang & Olufsen A/S
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumaérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)

"Gemenskapsvarumirke — Ansokan om registrering som gemenskapsvarumaérke
av tredimensionellt varumirke — Atergivning av en hogtalare —
Harmoniseringsbyrans skyldighet att folja en dom om ogiltigfoérklaring av ett beslut
fran en av dess 6verklagandendmnder — Artikel 63.6 i férordning (EG) nr 40/94
(nu artikel 65.6 i forordning (EG) nr 207/2009) — Absolut registreringshinder —
Kéannetecken som endast bestar av en form pa en vara som ger varan ett betydande
virde — Artikel 7.1 e iii i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i forordning
nr 207/2009)”

Tribunalens dom (attonde avdelningen) av den 6 oktober 2011 . . . . . . II- 6979

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdrke — Overklagande — Overklagande till unionsdomstolen —
Skyldighet att folja en dom om ogiltigforklaring av ett beslut fran en 6verklagandendmnd —
Ny provning av éverklagandet — Prévning ex officio av sakomstdndigheterna
(Rddets forordning nr 40/94, artiklarna 7.1, 38.3, 63.6 och 74.1; kommissionens forordning
nr 216/96, artikel 1d.1)
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Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Absoluta
registreringshinder — Kédnnetecken som endast bestdr av en form pd en vara som ger varan
ett betydande virde — Undantag — Forvirv av sdrskiljningsformdga genom anvéindning

(Radets forordning nr 40/94, artikel 7.1 b-e och 7.3)

Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Absoluta
registreringshinder — Kédnnetecken som endast bestdr av en form pd en vara som ger varan

ett betydande virde

(Radets forordning nr 40/94, artikel 7.1 e iii)

Det ankommer inte pad tribunalen att
rikta foreldgganden till Byran for harmo-
nisering inom den inre marknaden (va-
rumirken, monster och modeller), utan
det aligger harmoniseringsbyran att i fo-
rekommande fall ritta sig efter domslutet
och domskadlen i tribunalens dom.

I detta avseende foreskrivs, nér det géller
aterforvisning av ett drende efter en dom
fran unionsdomstolarna, i artikel 1d.1
i forordning nr 216/96 om processord-
ningen for overklagandendmnderna vid
Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken och monster), i
dess dndrade lydelse, att om det till foljd
av en dom frén unionsdomstolarna som
helt eller delvis ogiltigforklarar ett be-
slut av en 6verklagandendmnd eller av
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harmoniseringsbyrans storndmnd blir
nodvindigt, enligt artikel 63.6 i forord-
ning nr 40/94, att ompréva drendet i
nagon av overklagandendmnderna, ska
presidiet bestimma om é&rendet ska
handldggas av den ndmnd som fattade
beslutet, av en annan ndmnd eller av
storndmnden.

Aven om det antas att ett kinnetecken,
som dr foremal for en ansokan om re-
gistrering som gemenskapsvarumérke,
av tribunalen, till skillnad fran harmo-
niseringsbyran, inte skulle bedomas
falla under nigot av de absoluta regist-
reringshinder som avses i artikel 7.1 i
férordning nr 40/94, skulle tribunalens
ogiltigforklaring av beslutet att neka re-
gistrering av det sokta varumarket med



BANG & OLUFSEN MOT HARMONISERINGSBYRAN (ATERGIVNING AV EN HOGTALARE)

noédvindighet féranleda harmoniserings-
byran, som é&r skyldig att rétta sig efter
domslutet och domskélen i tribunalens
dom, att pa nytt ta upp forfarandet for att
granska sokandens ansokan om registre-
ring av gemenskapsvarumérke och avsla
ansokan, om den anser att det aktuella
kénnetecknet faller under ett annat ab-
solut registreringshinder som avses i den
bestammelsen.

Harmoniseringsbyran dr namligen enligt
artikel 74.1 i forordning nr 40/94 skyldig
att vid prévningen av absoluta registre-
ringshinder ex officio préva relevanta
omstdndigheter som kan leda till att ett
absolut registreringshinder ska tillimpas.
Om harmoniseringsbyran finner att om-
stdndigheter foreligger som innebdr att
ett absolut registreringshinder ska till-
lampas, dr den enligt artikel 38.3 i forord-
ning nr 40/94 skyldig att upplysa den som
ansoker om varumirke om detta och att
ge denne mojlighet att aterkalla eller énd-
ra sin ansokan eller att yttra sig.

(se punkterna 31-34)

Ett kdnnetecken som omfattas av till-
lampningsomradet for artikel 7.1 e i
forordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumirken kan aldrig forvdrva sarskilj-
ningsféorméga, i den mening som avses
i artikel 7.3 i férordningen, till foljd av
den anvéndning som har gjorts av det.

Denna mojlighet foreligger dock enligt
sistndmnda bestdmmelse for de kanne-
tecken som omfattas av de registrerings-
hinder som foreskrivs i artikel 7.1 b—d i
férordning nr 40/94.

Om en provning av ett kdnnetecken
mot bakgrund av artikel 7.1 e i forord-
ning nr 40/94 leder till konstaterandet
att ett av kriterierna som ndmns i denna
bestimmelse dr uppfyllt, innebér detta
saledes att kdnnetecknet inte behover
provas mot bakgrund av artikel 7.3 i for-
ordningen, eftersom det i sadant fall star
klart att det inte kan registreras. Att den
vidare provningen i ett sadant fall inte
behover goras forklarar intresset av att
forst gora en provning av kidnnetecknet
mot bakgrund av artikel 7.1 e i forord-
ning nr 40/94 i de fall ddr en tillampning
av flera i artikel 7.1 foreskrivna absoluta
registreringshinder dr 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.

(se punkterna 43 och 44)

Ett tredimensionellt varumirke som
bestdr av formen pa en hogtalare som
utgors av en kon som liknar en blyerts-
penna med en lang rektanguldr platta
fastsatt pa ena sidan och vars spetsiga
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del nuddar vid en fyrkantig sockel, bestar
uteslutande 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 om
gemenskapsvarumérken. For nimnda va-
rumirke har registrering sokts for "Elek-
triska och elektroniska apparater och
hjalpmedel f6r analog, digital eller optisk
mottagning, behandling, &tergivande,
reglering eller fordelning av ljudsignaler,
hogtalare” och f6r "Musikmobler”, som
omfattas av klass 9 respektive klass 20 i
Nice6verenskommelsen.

Designen ér for den aktuella varan en
egenskap som kommer att vara mycket
viktig for konsumentens val, dven om
konsumenten ocksa beaktar andra egen-
skaper hos varan. Formen for vilken re-
gistrering har sokts vittnar om en mycket
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speciell design som &r en viktig del av bo-
lagets varumérkesstrategi och som okar
den aktuella varans attraktivitet, det vill
sdga dess vérde.

Bedomningen att formen ger varan ett
betydande varde utesluter inte att andra
egenskaper hos varan, saisom de tekniska
kvaliteterna, ocksd kan ge den aktuella
varan ett betydande virde.

(se punkterna 73, 74, 76 och 77)
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