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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
ANDREA BIONDI
foredraget den 6 februari 2025

Mal C-17/24

Ceramtec GmbH
mot
Coorstek Bioceramics LLC

(begdran om forhandsavgorande fran Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike))

"Begdran om férhandsavgérande — EU-varumidrke — Sokandens onda tro —
Absoluta registreringshinder — Kannetecken som endast bestar av formen pé en vara med
funktionella egenskaper — Inget samband mellan den tekniska l6sningen och de varumérken
som registrerats”

I. Inledning

1. I denna begédran om férhandsavgorande har Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike)
bett EU-domstolen om att fa klarhet i huruvida det foreligger 6verlappningar mellan de respektive
tillaimpningsomradena for de absoluta ogiltighetsgrunder for ett gemenskapsvarumirke (nu
EU-varumirke) som foreskrivs i artikel 52.1 a och 52.1 b i férordning (EG) nr 207/2009% och som
bygger pa forekomsten av nagot av de absoluta registreringshinder som réknas upp i artikel 7.1 i
denna forordning samt pa att sokanden varit i ond tro.

2. Den hénskjutande domstolen har i synnerhet stillt fragan huruvida avsikten att bibehélla
rattigheterna till en teknisk 16sning som innehas p& grundval av ett patent som lopt ut ar
tillracklig for att faststdlla att sokanden var i ond tro vid den tidpunkt da varumérkesansékan
gjordes, ndr det senare visar sig att det kdnnetecken som registreringsansokan avsag inte
innehaller nagon teknisk 16sning och att det aktuella varumarket darfor inte kan ogiltigférklaras
med stod av artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009, jamford med det absoluta
registreringshindret i artikel 7.1 e ii) i samma forordning, som syftar till att forhindra registrering
av kidnnetecken som ger varumérkesinnehavaren ensamritt pa sadana losningar.

3. Den hénskjutande domstolen har i detta syfte stillt tre fragor till domstolen. Fraga 1 ror
forhallandet mellan de absoluta ogiltighetsgrunderna i artikel 52.1 a respektive 52.1 b i férordning
nr 207/2009. Fragorna 2 och 3 avser tolkningen av artikel 52.1 b.

' Originalsprék: franska.
2 Radets forordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 2009, s. 1).
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4. Begiran om forhandsavgorande har framstillts inom ramen for en talan om varumaérkesintrang
som Ceramtec GmbH (nedan kallat Ceramtec) har vickt mot Coorstek Bioceramics LLC (nedan
kallat Coorstek), i vilken Coorstek har framstallt ett genkdromal och yrkat att tre EU-varumarken
som innehas av Ceramtec ska ogiltigforklaras.

II. Tillampliga bestimmelser

5. Forordning nr 207/2009 ersattes av forordning (EU) 2015/2424,* som tridde i kraft den
23 mars 2016. Forordning 2015/2424 har upphévts och ersatts av férordning (EU) 2017/1001,*
med verkan frdan och med den 1 oktober 2017. I forevarande fall omfattas samtliga
omstiandigheter i det nationella maélet av det tidsmissiga tillimpningsomradet for férordning
nr 207/2009, i dess ursprungliga lydelse.®

6. Lartikel 7.1 e ii) i forordning nr 207/2009, i den lydelse som var tillimplig pa omstédndigheterna
i mélet vid den nationella domstolen, foreskrevs att kinnetecken som endast bestar av "en form pa
en vara som kravs for att uppna ett tekniskt resultat” inte far registreras.

7. Artikel 52.1 i forordning nr 207/2009 hade foljande lydelse:

Efter ansokan till byran [for harmonisering inom den inre marknaden (varuméirken, monster
och modeller)] eller pa grundval av ett genkdromal i mal om varumirkesintrang ska ett
[EU-]varumairke forklaras ogiltigt i foljande fall:

a) Om [EU-]varumairket inte har registrerats i enlighet med bestimmelserna i artikel 7.

b) Om sdkanden var i ond tro nér ansokan om varumarkesregistrering gavs in.”

III. Det nationella malet, tolkningsfragorna och forfarandet vid EU-domstolen

8. Ceramtec ér ett bolag med site i Tyskland som &r specialiserat pa utveckling, tillverkning och
distribution av tekniska keramiska komponenter som bland annat &dr avsedda att anvéndas i hoft-
och kndimplantat. Bolaget sidljer dessa till protestillverkare som utformar kompletta hoftproteser
som sedan siljs till slutanviandare, sdsom sjukhus eller ortopediska kirurger.

9. Coorstek &r ett bolag med séte i Forenta staterna. Bolagets verksamhet bestér i att tillverka
medicinska komponenter av avancerad teknisk keramik, bland annat for hoftleds-, disk- och
tandproteser.

10. Ceramtec innehade tidigare ett europeiskt patent nr EP 0 542 815, som avsag Frankrike och
ett keramiskt kompositmaterial, vilket 16pte ut den 5 augusti 2011.

3 Europaparlamentets och radets férordning (EU) av den 16 december 2015 om édndring av radets férordning nr 207/2009 och av
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke samt om
upphévande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

* Europaparlamentets och radets forordning av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Det framgér av beslutet om hénskjutande att sdvil de pastidda intrdngen som ans6kningarna om registrering av de omtvistade
varumérkena gjordes fore den 23 mars 2016, vilket dr den enda relevanta tidpunkten for att faststélla vilken materiell ratt som ar
tillimplig pa genkdromalet om ogiltighetsforklaring (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl. (C-371/18,
EU:C:2020:45, punkt 49) (nedan kallad Sky-domen).
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11. Den 23 augusti 2011 ansokte Ceramtec om tre EU-varumirken (nedan kallade de omtvistade
varumdrkena), ndmligen:

— Det varumirke som avser firgen rosa Pantone 677 C, 2010 ars utgava, registrerat den
26 mars 2013 under nummer 010214195, med ratt till prioritet pd grundval av ett tyskt
varumaérke av den 21 juli 2011.

— Det figurmirke som nedan aterges for fargen rosa Pantone 677, registrerat den 12 april 2013
under nummer 010214112, med rétt till prioritet pa grundval av ett tyskt varuméirke av den
25 juli 2011.

— Det tredimensionella EU-varumérke som nedan éterges for fairgen rosa Pantone 677, registrerat
den 20 juni 2013 under nummer 010214179, med ratt till prioritet pa grundval av ett tyskt
varumadrke av den 26 juli 2011.

12. Den 13 december 2013 vickte Ceramtec talan om varumaérkesintrang och snyltning. Coorstek
har framstillt ett genkdromal och yrkat att de omtvistade varumérkena ska ogiltigforklaras.

13. Genom dom av den 25 juni 2021 ogiltigforklarade Cour dappel de Paris
(Appellationsdomstolen i Paris) de omtvistade varumérkena pa grund av att ansékan om
registrering hade gjorts i ond tro.

14. Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) papekade att Ceramtec, den dag da
ansokningarna om registrering av de omtvistade varumérkena gjordes, var Gvertygat om den
tekniska effekten av kromoxid for att sékerstélla hardheten och hallfastheten hos de keramiska
kulor som ingick i de medicinska proteserna och att bolaget hade forsokt skydda kulornas rosa
farg, som var resultatet av den effekt som kromoxiden i keramiken gav upphov till. Cour d’appel
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de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) drog dérav slutsatsen att Ceramtec hade haft for avsikt
att forlinga sin ensamritt pa den tekniska 16sning som tidigare hade varit skyddad genom ett
patent och som precis hade 16pt ut, samt att hindra konkurrenter fran att ta sig in pa den
marknad som Ceramtec hade en dominerande stillning pa tack vare patentet. Ceramtec hade
darfor for avsikt att fa ensamrétt for andra andamal én sddana som avser ett varumérkes funktion.

15. Ceramtec har 6verklagat domen fran Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris)
till Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike). Ceramtec har gjort gillande att en tolkning
av artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009, enligt vilken ett varumairke far ogiltigforklaras pa den
enda grunden att sokanden helt enkelt har haft for avsikt att bibehélla réttigheterna till en teknisk
16sning, utan att det visas att rétten till varumarket faktiskt sakerstiller eller bevarar skyddet f6r en
sadan losning, skulle innebéra ett kringgaende av tillimpningsomradet for artikel 7.1 e ii) och ett
asidosdttande av bada bestimmelsernas respektive tillaimpningsomriade. Ceramtec har i
forevarande fall havdat att det, efter det att patentet hade 16pt ut och ansékan om registrering av
de omtvistade varumérkena hade gjorts, upptéackte att kromoxiden, som gav den rosa firg som
varumirkesansokan avsag, i sjilva verket inte hade nagon teknisk effekt. Under dessa
omstidndigheter kunde de omtvistade varumirkena, enligt bolaget, inte innebdra nagot
kringgdende av varumairkesrittens syfte. Bolaget har hidvdat att sokandens blotta avsikt ar
verkningslos och att en motsatt tolkning skulle innebéra att begreppet ond tro indirekt anvands
for att tillampa den ogiltighetsgrund som bygger pa en tillimpning av artikel 7.1 e ii), jaimférd med
artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009, utan att det krévs att tillampningsvillkoren ar uppfyllda.

16. Coorstek gor géllande att artikel 52.1 a i férordning nr 207/2009, jamford med artiklarna 7.1 e
ii) och 52.1 b i samma férordning, har olika syften och att artikel 7.1 e ii) inte kan anses utgora
ndgon specialbestimmelse som har foretrade framfor artikel 52.1 b. Enligt Coorstek ror det sig
om tva olika situationer dar ett varumairke kan ogiltigforklaras pa helt skilda grunder. Att ansoka
om registrering av ett kinnetecken i syfte att forbehalla sig en teknisk l6sning undergréver, enligt
Coorstek, den réttvisa konkurrensen, &ven om den patenterade tekniska effekten, som skyddas av
upphovsritten, i slutdndan visar sig vara ineffektiv.

17. Den hénskjutande domstolen anser att Ceramtecs 6verklagande aktualiserar den hittills inte
stillda fragan om forhallandet mellan artikel 7 i forordning nr 207/2009, som artikel 52.1 a
hanvisar till, och artikel 52.1 b i samma forordning. Den hinskjutande domstolen har
understrukit att Ceramtec dven i Tyskland, Forenta staterna och Schweiz har vickt talan om
intrang i de omtvistade varumirkena mot Coorstek och att Oberlandesgericht Stuttgart
(Appellationsdomstolen i Stuttgart, Tyskland) inom ramen for den talan som véckts i Tyskland, i
dom av den 13 mars 2023 har gjort en annan bedémning én den som gjorts av Cour d’appel de
Paris (Appellationsdomstolen i Paris).® Den hanskjutande domstolen drog hérav slutsatsen att
medlemsstaternas appellationsdomstolar gor olika tolkningar.

¢ Det framgér av handlingarna i det nationella malet som inkom till domstolens kansli att syftet med det beslut som Oberlandesgericht
Stuttgart (Appellationsdomstolen i Stuttgart) fattade den 13 mars 2023 var att dteruppta det intrangsforfarande som Ceramtec hade
inlett vid de tyska domstolarna, till foljd av registreringen ar 2019 av nya EU-varumérken som motsvarar de omtvistade varumirkena
och Coorsteks ansokan till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) om ogiltighetsforklaring av dessa varumérken.
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18. Mot denna bakgrund beslutade Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) att
vilandeforklara malet och hanskjuta foljande fragor till EU-domstolen for forhandsavgorande:

”1. Ar ogiltighetsgrunderna, nimligen, & ena sidan, registrering av ett varumirke i strid med
artikel 7 [i forordning nr 207/2009] och, & andra sidan, ond tro hos den som ansdker om
registrering vid tidpunkten for ingivandet, vilka omfattas av artikel 52.1 a respektive 52.1 b i
samma forordning, fristdende och inte ens till ndgon del 6verlappande?

2. Om den forsta fragan besvaras nekande, kan sokandens onda tro bedémas enbart mot
bakgrund av det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e ii) i forordning
nr 207/2009 utan att det faststills att det kinnetecken som varumaérkesansokan avser endast
bestar av en form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat?

3. Ska artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 tolkas s3, att ond tro inte ska anses foreligga hos en
sokande som har gett in en ansokan om varumairkesregistrering i avsikt att skydda en teknisk
16sning, nér det efter det att denna ansokan gavs in upptéckts att det inte finns ndgot samband
mellan den tekniska losningen i frdga och de kiénnetecken som ansdkan om
varumadrkesregistrering avser?”

19. Parterna i det nationella malet, den franska regeringen och Europeiska kommissionen har
inkommit med skriftligayttranden. Dessa parter yttrade sig muntligen vid férhandlingen den
13 november 2024.

IV. Bedomning

20. I enlighet med domstolens begdran kommer detta forslag till avgorande att inriktas pa
fragorna 1 och 2 i begidran om forhandsavgorande.

21. Innan jag provar dem ska jag kort erinra om relevant réttspraxis i fraiga om ond tro hos en
sOkande vid registrering av ett EU-varumarke.

A. Kort oversikt over relevant rdttspraxis

22. Begreppet ond tro i artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 ér ett sjélvstandigt unionsréttsligt
begrepp.’ I avsaknad av nagon definition i forordningen ska dess betydelse och rackvidd faststillas
i enlighet med dess normala betydelse i vanligt sprakbruk, med beaktande av det sammanhang i
vilket det anvdnds och de mal som efterstravas med denna forordning.®

23. Medan begreppet ond tro, i enlighet med dess normala betydelse i vanligt sprakbruk,
forutsétter att det foreligger en ohederlig instédllning eller avsikt, ska detta begrepp dessutom
tolkas mot bakgrund av det sammanhang i vilket varumirkesrétten tillimpas, vilket ar
affarslivet.” Domstolen har i Koton-domen ndrmare angett att den absoluta ogiltighetsgrund som
avses i artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 ar tillimplig om det framgar av relevanta och
samstdmmiga uppgifter att innehavaren av ett EU-varumairke inte har ingett en ansékan om

Se, for ett liknande resonemang, Sky-domen, punkt 73.

8 Se dom av den 12 september 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 43 (nedan
kallad Koton-domen). Se, dven, Sky-domen, punkt 74.

°  Se Koton-domen, punkt 45.
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registrering av varumarket i syfte att pa ett lojalt sitt delta i konkurrensen, utan med avsikten att,
pa ett siatt som inte dr forenligt med god affirssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten,
utan att avse en sdrskild tredje man, att erhalla en ensamritt for andra déndamal én de som
omfattas av ett varumdrkes funktion, till exempel den grundldggande funktionen att ange
ursprung.

24. Det ska vid provningen av huruvida sdkanden varit i ond tro, i den mening som avses i
artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009, goras en helhetsbeddmning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet."! Avsikten hos den som anstker om registrering av ett
varumadrke ar en subjektiv omstédndighet som emellertid maste faststillas objektivt av de behoriga
administrativa och réttsliga myndigheterna.'* Det dr endast pa detta sitt som pastidendet om ond
tro kan bedomas objektivt.

25. Bland de faktorer som é&r relevanta for att gora en sddan bedéomning ingar bland annat det
faktum att sokanden visste eller borde haft vetskap om de omsténdigheter som ligger till grund
for pastaendet att han eller hon varit i ond tro.'* Sdsom generaladvokaten Sharpston har pépekat
i sitt forslag till avgorande i malet Chocoladefabriken Lindt & Spriingli,” kan en avsikt endast
klassificeras som odrlig om vederborande kénner till de faktiska omstédndigheter som kan ligga till
grund for denna klassificering. ' En sadan vetskap dr emellertid inte i sig tillracklig for att faststilla
att sokanden varit i ond tro."

26. Europeiska unionens domstol och tribunal har funnit att flera andra faktorer kan vara
relevanta, exempelvis ans6kan om registrering av varumirket sasom den gjordes och dess
rackvidd,® ursprunget och den tidigare anvindningen av det varumiérke som é&r foremal for
registreringen’ samt karaktdren av det varumérke som avses i registreringsansokan,® tidigare
affarsforbindelser mellan den som ansokt om ogiltigforklaring och innehavaren av det omtvistade
varumadrket, den affairsméssiga logiken bakom ingivandet av registreringsansokan och tidsféljden
avseende de hiandelser som kidnnetecknade ingivandet,* samt hur vilkant ett kinnetecken &r nér
registreringsansokan ges in.?*

10 Se Koton-domen, punkt 46.

1 Se, med avseende pé radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1), dom
av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 37) (nedan kallad Lindt-domen).

2 Se Koton-domen, punkt 47 och Lindt-domen, punkt 42. Se, dven, vad giller begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 21 i
kommissionens forordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allménna riktlinjer fér inrédttandet och driften av toppdoménen.eu
och allménna principer for registrering (EUT L 162, 2004, s. 40), dom av den 3 juni 2010, internetportal und Marketing (C-569/08,
EU:C:2010:311, punkt 45).

13 Se Koton-domen, punkt 47.

Se, for ett liknande resonemang, Lindt-domen, punkt 39.

5 C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 60 (nedan kallat forslag till avgorande av generaladvokaten Sharpston i mélet Lindt).

16 Se forslag till avgérande av generaladvokaten Sharpston i malet Lindt, punkt 61.

17 Se Lindt-domen, punkterna 40 och 41, samt dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 37).
18 Se Koton-domen, punkt 65.

 Se dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/harmoniseringskontoret — PSA Peugeot Citroén (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240,
punkterna 40 och 46). Se, dven, dom av den 21 april 2021, Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19,
EU:T:2021:211, punkt 38) (nedan kallad Hasbro-domen).

2 Se Lindt-domen, punkt 50.
2 Se Koton-domen, punkterna 62—64.
%2 Se Lindt-domen, punkt 51.
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27. Dessa faktorer dr dock endast exempel pa omstidndigheter som kan beaktas.? Sasom
framhallits av generaladvokaten Sharpston i sitt forslag till avgorande i malet Lindt, kan
begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i férordning 207/2009 namligen inte
inskrénkas till en begrénsad kategori av sérskilda omstédndigheter.

28. Aven om domstolens och tribunalens rittspraxis ger tydlig vigledning om hur ond tro hos
den som ansoker om EU-varumairke ska bedomas, forblir detta begrepp dn sa linge odefinierat.
Detta aterspeglar det mal av allménintresse som ligger till grund f6r den motsvarande absoluta
ogiltighetsgrunden och som bestar i att forhindra registrering av varumérken som utgor
missbruk eller som strider mot god affirssed. Ett sadant mal skulle ndmligen &ventyras om ond
tro skulle definieras pa ett uttommande sitt och endast skulle kunna styrkas med omstdndigheter
som uttommande riaknas upp.*

B. Den forsta fragan

29. Den hidnskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att i huvudsak fa klarhet i
huruvida de absoluta ogiltighetsgrunderna i artikel 52.1 a respektive 52.1 b i forordning
nr 207/2009 ar "fristdende” och ”inte till nagon del ... 6verlappande”.

30. Jag kommer forst att behandla fragan huruvida dessa ogiltighetsgrunder ér fristdende och
dérefter huruvida de inte till ndgon del ar 6verlappande.

1. Ar de absoluta ogiltighetsgrunder som avses i artikel 52.1 i forordning nr 207/2009 fristdende?

31. I likhet med samtliga de berorda parter som har yttrat sig i forevarande mal anser jag att de
absoluta ogiltighetsgrunderna i artikel 52.1 i forordning nr 207/2009 dr oberoende av varandra
och fristdende, i den meningen att tillimpningen av den ena varken forutsétter eller 4r beroende
av huruvida den andra blir tillimplig eller inte. Var och en av dessa grunder har sitt eget
tillimpningsomrade och motiverar i sig att ett EU-varumirke ogiltigforklaras, om
tillampningsvillkoren ar uppfyllda.

32. Ett sadant oberoende kan utldsas av ordalydelsen och strukturen i artikel 52.1 i férordning
nr 207/2009. De tva absoluta ogiltighetsgrunderna anges var for sig i de tva stycken som ingar i
en upprikning dir de utgor de enda rekvisiten. Dessa dr étskilda frdn varandra genom en
punkt som semantiskt aterspeglar unionslagstiftarens avsikt att gora en tydlig atskillnad mellan
de tva typfallen. Bestimmelsen innehéller inte heller, vare sig i inledningsfrasen eller i den
upprikning som foljer pa den, nagra formuleringar som visar att bestimmelsens rekvisit ar
kumulativa.

33. Att de absoluta ogiltighetsgrunder som riaknas upp i artikel 52.1 i forordning nr 207/2009 é&r
fristaende bekriftas vidare av en bedomning av det sammanhang i vilket de ingér och de mal som
efterstravas med dem.

% Se, bland annat, dom av den 6 juli 2022, Zdat/EUIPO — Nehera m.fl. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, punkt 28).
Se forslag till avgorande av generaladvokaten Sharpston i malet Lindt, punkt 60.

% Se, for ett liknande resonemang, med hanvisning till de omsténdigheter som domstolen beaktade i Lindt-domen, Hasbro-domen,
punkt 37. Se, dven, vad giller begreppet ond tro inom omradet for registrering av domidnnamn, dom av den 3 juni 2010, Internetportal
und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 37).
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34. Vad giller ssmmanhanget kan en sadan sjilvstindighet utlédsas av den omstdndigheten att
ogiltighetsgrunden i led a, till skillnad fran ogiltighetsgrunden i led b, avser de absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7 i forordningen och ska ldsas och tolkas mot bakgrund av
denna bestimmelse. Sdsom flera av de berdrda parter som har yttrat sig i det aktuella mélet har
papekat, dr de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordning nr 207/2009 oberoende av
varandra och ska provas separat,* vilket innebdr att det i artikel 52.1 a i férordningen hénvisas
till absoluta ogiltighetsgrunder som é&r fristdende och som var och en har sitt eget
tillimpningsomrade. En sadan sjdlvstindighet bor i d4n hogre grad erkdnnas i fraga om
ogiltighetsgrunden i led b i denna bestimmelse. Aven om artikel 52.1 i férordning nr 207/2009,
som helhet betraktad, innehaller en uttémmande forteckning o6ver de absoluta
ogiltighetsgrunderna for ett EU-varumarke,” &r leden a och b av olika slag. Led a &r fast och
endast tillamplig i de fall som uttémmande réknas upp i artikel 7.1 i férordningen, medan led b
avser det oppna och forianderliga begreppet ond tro, som kan tillimpas i ett obegransat antal
situationer.

35. Vad giller de mal som efterstravas har de absoluta ogiltighetsgrunderna i artikel 52.1 a
och 52.1 b i forordning nr 207/2009 olika syften, dven om de efterstravar samma mal som
unionslagstiftningen om varumérken, namligen att bidra till systemet med en icke snedvriden
konkurrens inom unionen.

36. Syftet med den absoluta ogiltighetsgrund som anges i led a &r att ogiltigférklara varumarken
som registrerats, trots att de inte uppfyller samtliga villkor i artikel 7.1 i forordning nr 207/2009
och darfor inte dr dgnade att registreras. Den ingriper mot en brist hos varumdrket och avser att
skydda det allmianintresse som ligger till grund for det absoluta registreringshinder som den
ansluter sig till.

37. Vad giller, bland annat, hindret i artikel 7.1 e ii) i forordning nr 207/2009, som utgor det enda
relevanta hindret i det aktuella malet,” har domstolen slagit fast att det allménintresse som ligger
till grund for denna bestimmelse &r att forhindra att varumaérkesrétten leder till att ett foretag ges
ensamrétt pa tekniska 16sningar eller funktionella egenskaper hos en vara.* Domstolen har dven
framhallit att bestimmelsen medfér en avvigning mellan tvd hdnsyn som vart och ett ar av
betydelse for upprittandet av ett fungerande system med sund och lojal konkurrens, namligen
dels att forhindra att en patenterad teknisk 16sning ska kunna fortsétta skyddas efter det att
patentet upphort att gilla, dels att varumaérkesregistrering endast ar forbjuden for varumérken
som faktiskt skulle forsvara andra foretags anviandning av denna tekniska 16sning. *

% Se, med avseende pa forordning nr 40/94, dom av den 8 maj 2008, Eurohypo mot harmoniseringsbyran, (C-304/06 P, EU:C:2008:261,
punkt 54).

7 Se Sky-domen, punkterna 57 och 58.

% Se, bland annat, Sky-domen, punkt 74 och dir angiven rittspraxis).

¥ Jag erinrar om att det i artikel 7.1 e ii) i férordning nr 207/2009, i dess ursprungliga lydelse, vilken &r tillimplig i det nationella malet,
foreskrevs att kinnetecken som endast bestér av "en form pé en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat” inte far registreras.
Réckvidden av detta absoluta registreringshinder har dndrats genom férordning 2015/2424, i vilken den formulering som numera
anvinds i férordning 2017/1001 infordes, och som hénvisar till kinnetecken som endast bestar av en "en varas form eller en annan
egenskap hos varan som krévs for att uppna ett tekniskt resultat”. Det dr emellertid inte nodvindigt att, for att besvara de fragor som
stéllts i begiran om forhandsavgorande, prova huruvida artikel 7.1 e ii) i forordning nr 207/2009 kunde aberopas for att férhindra
registrering av en varas farg, eftersom dessa fragor bygger pa antagandet att det absoluta registreringshinder som féreskrivs i denna
bestimmelse under inga férhallanden é&r tillimpligt under de omsténdigheter som réder i det nationella mélet.

% Se dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 43).

31 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris mot KHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 44—48).
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38. Den absoluta ogiltighetsgrund som foreskrivs i artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009 syftar i
sin tur till att sdkerstélla att ekonomiska aktorer som avser att anvdnda sig av systemet med
EU-varumirken pa ett lojalt sétt deltar i konkurrensen. Den syftar saledes till att beivra en brist
som dr hdnforlig till registreringsansokan och inte till varumirket som sadant.*

39. Den omstdndigheten att ogiltighetsgrunderna i artikel 52.1 a och 52.1 b i férordning
nr 207/2009 ir fristdende innebér inte nodvéndigtvis att de inte till nagon del &r 6verlappande.

2. Ar de absoluta ogiltighetsgrunder som avses i artikel 52.1 i forordning nr 207/2009 inte till
ndgon del overlappande?

40. Inledningsvis konstaterar jag att ordalydelsen i artikel 52.1 i férordning nr 207/2009 varken i
inledningen eller i den efterfoljande upprékningen innehaller formuleringar som innebar att bada
omstdndigheterna i upprakningen utesluter varandra eller, tviartom, kan existera sida vid sida.
Friagan huruvida dessa omstandigheter logiskt sett inte till ndgon del dr 6verlappande ska saledes
provas mot bakgrund av bland annat sammanhanget och mélen med denna bestimmelse.

41. Harvidlag anser jag att det inte finns nagot i férordning nr 207/2009 som hindrar att ett
EU-varumirke ogiltigforklaras pa grundval av flera absoluta ogiltighetsgrunder som avses i
artikel 52.1 a eller i artikel 52.1 a och 52.1 b i férordningen. Ett sadant fall kommer f6rmodligen
inte att forekomma ofta, eftersom det racker med att villkoren for en av dessa ogiltighetsgrunder
uppfylls for att EU-varumirket ska ogiltigforklaras® och eftersom rittsverkningarna av
ogiltigforklaringen ér desamma, oavsett ogiltighetsgrund.* Det &dr emellertid tédnkbart att bade
artikel 52.1 a och 52.1 b i férordning nr 207/2009 kan tillimpas, bland annat eftersom det i
artikel 52.3 i forordningen foreskrivs att nér ogiltighetsgrunden endast avser vissa varor eller
tjdnster som omfattas av registreringen av EU-varumirket, kan EU-varumirket inte
ogiltigforklaras i sin helhet.*

42. Vidare finns det inte heller nagot i forordning nr 207/2009 som tyder pa att faststillandet av
att en av de absoluta ogiltighetsgrunder som anges i artikel 52.1 a eller 52.1 b i forordning
nr 207/2009 inte &r tillamplig utgoér nagot hinder for att tillimpa den andra grunden. Det framgar
av punkterna 31-38 i detta forslag till avgorande att dessa ogiltighetsgrunder skiljer sig at bade vad
giller tillaimpningsvillkor och deras foremal och syfte. Niar bada ogiltighetsgrunderna har
aberopats tillsammans till stod for ett genkdromal om ogiltighetsforklaring och den ena har
provats och underkidnts kan det kan déarfér inte pa forhand uteslutas att den andra
ogiltighetsgrunden &nda kan vara tillimplig. Den omstdndigheten att en ansdkan om
ogiltigforklaring som grundar sig pa artikel 52.1 a i férordning nr 207/2009, jamférd med
artikel 7.1 b, 7.1 c eller 7.1 d i samma forordning, i enlighet med artikel 52.2 i forordningen inte
kan bifallas pa grund av att det omtvistade varumirket under tiden har forvérvat
sarskiljningsformaga utgor saledes inte hinder for att varumairket ogiltigforklaras med stod av
artikel 52.1 b i férordningen, vilken dven dberopas till stod fér denna ansékan, om det faststills
att innehavaren var i ond tro nir vederborande registrerade varumarket.

2 Se, for ett liknande resonemang, forslag till avgorande av generaladvokaten Sharpston i mélet Lindt, punkt 41.

% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)
(T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 46).

3 Se artikel 55 i férordning nr 207/2009.

% Det ska erinras om att ond tro, i likhet med de ogiltighetsgrunder avseende de absoluta registreringshindren i artikel 52.1 a i férordning
nr 207/2009, endast kan avse vissa varor eller tjanster for vilka det omtvistade varumirket har registrerats. Se, for ett liknande
resonemang, Sky-domen, punkterna 79 och 80 samt punkt 2 i domslutet).
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3. Forslag till avgorande betrdffande den forsta fragan

43. Med beaktande av det ovan anforda anser jag sammanfattningsvis att den forsta fragan ska
besvaras sa, att de absoluta ogiltighetsgrunder som anges i artikel 52.1 a respektive 52.1 b i
forordning nr 207/2009 ér fristdende, men kan 6verlappa varandra.

C. Den andra fragan

44. Den hianskjutande domstolen har stillt den andra fragan, som har stillts for det fall att
domstolen besvarar den forsta fragan nekande, for att i huvudsak fa klarhet i huruvida ond tro
hos en sokande, vars avsikt édr att skydda ett kdnnetecken som endast bestar av en form som
kravs for att uppna ett tekniskt resultat, kan anses foreligga oberoende av huruvida registreringen
av kdnnetecknet strider mot det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 e ii) i férordning
nr 207/2009.

45. Det framgar av bedomningen av den forsta fragan att den absoluta ogiltighetsgrunden for ett
EU-varumirke som bygger pa att sokanden var i ond tro har ett eget tillimpningsomrade och ett
eget syfte i forhallande till de absoluta ogiltighetsgrunder som &r knutna till forekomsten av ett
absolut registreringshinder.

46. For att ond tro ska anses foreligga ar det inte avgérande huruvida det kdnnetecken som é&r
foremal for varumirkesansokan kan registreras eller inte, utan det krdvs att sokandens avsikt
bedoms mot bakgrund av samtliga relevanta omstindigheter och att det kontrolleras att den ar
forenlig med de uppforandenormer som anses godtagbara i det sdrskilda sammanhang som
varumadrkesrétten och afférslivet utgor. *

47. Sasom kommissionen med ritta har papekat i sitt yttrande kan ond tro inte hérledas enbart
fran den objektiva omstdndigheten att varumérkesansokan gavs in for att skydda ett kinnetecken
som inte far registreras med tillimpning av ett av de absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7 i forordning nr 207/2009. Detta skulle strida mot savél det faktum att de absoluta
ogiltighetsgrunderna i artikel 52.1 a respektive 52.1 b i forordningen ér fristdende som principen
om att god tro ska presumeras till dess motsatsen bevisas.”” Omvint innebar faststédllandet av att
ett kidnnetecken har registrerats i strid med ett absolut registreringshinder att samtliga de
objektiva tillimpningsvillkoren for detta registreringshinder ar uppfyllda, oavsett sokandens
avsikt.

48. Den omsténdigheten att de absoluta ogiltighetsgrunderna ér fristdende utesluter emellertid
inte att det kan finns 6verlappningar vid bedomningen av varumarkets giltighet i ett konkret fall.

% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961,
punkt 69), dér det var fragan om att skanden hade tillagnat sig ett beskrivande kidnnetecken som anvénts av tredje part.

EU-varumairket presumeras vara giltigt (se artikel 99.1 i férordning nr 207/2009). Det ankommer séledes pa den som ansdker om
ogiltigforklaring och som avser att stodja sig pad den grund som anges i artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 att styrka de
omsténdigheter som gor det majligt att dra slutsatsen att sdkanden var i ond tro nér registreringsansékan gavs in. P& grund av att
presumtionen om god tro har kullkastats ankommer det direfter pad denna sistndmnda s6kande att limna trovirdiga forklaringar
rorande de syften och affirsmissiga 6verviganden som efterstrivas med ansokan om registrering av varumérket. Se, for ett liknande
resonemang, Hasbro-domen, punkterna 42 och 43.
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49. Registreringar i ond tro kan till sin natur kdnnetecknas av olika faktiska och rittsliga
omstiandigheter. Detta gor det sdrskilt svart att abstrakt definiera vad som kdnnetecknar en sadan
registrering och leder, som framgatt ovan, till att varje pastiende om ond tro maste bedomas
utifran samtliga relevanta omstdandigheter som dberopas av den som anséker om ogiltigforklaring.

50. Det dr i detta sammanhang inte uteslutet att vissa omstédndigheter som ska beaktas vid denna
bedomning kan vara relevanta éven vid bedomningen av huruvida varumarket har registrerats i
strid med nagot av de absoluta registreringshindren, utan att det for den skull kréavs att samtliga
villkor for att tillimpa detta hinder ar uppfyllda.

51. Domstolen drog, for ovrigt, en liknande slutsats i Koton-domen, nar den hade att prova
eventuella 6verlappningar mellan den absoluta ogiltighetsgrund som bygger pa sokandens onda
tro och den relativa ogiltighetsgrunden i artikel 53.1 a i féorordning nr 207/2009, vilken avser
forekomsten av ett dldre varumaérke som ér forvaxlingsbart med det sokta kannetecknet. *

52. I en sddan situation som den nu aktuella, dér det i ett genkdromal om ogiltigforklaring i
huvudsak gors gillande att innehavaren av ett EU-varumirke, genom att registrera detta
varumadrke, har foljt en strategi som syftar till att hindra konkurrenter fran att pd marknaden
erbjuda varor som innehaller en teknisk losning som innehavaren hade ensamritt till tack vare
ett patent som just upphort att gilla, skiljer sig fragan huruvida en sddan registrering ska anses ha
skett i ond tro fran frdgan huruvida det berérda varumairket uteslutande bestar av den form som
kravs for att uppna ett tekniskt resultat och dérfor omfattas av tillimpningsomradet for den
absoluta ogiltighetsgrunden i artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009, jamford med artikel 7.1 e ii)
i samma forordning. I det forsta fallet ifragasiatts huruvida de mél som sokanden efterstravar ar
berittigade, medan det i det andra fallet ar varumaérkets giltighet som ifragasatts.

53. Harav foljer att den omstdndigheten att villkoren for att tillimpa artikel 52.1 a i férordning
nr 207/2009, jamford med artikel 7.1 e ii) i samma forordning, inte ar uppfyllda inte i sig utgor
hinder for att den nationella domstol vid vilken en sddan talan har véckts faststéller att det
berorda varumarket har registrerats i ond tro, nir det av relevanta och samstimmiga uppgifter
framgar att innehavaren inte ansokte om registrering av varumarket i syfte att pa ett lojalt sitt
delta i konkurrensen, utan med oérligt avsikt.

54. Vid bedomningen av huruvida det foreligger en sddan avsikt far den nationella domstol vid
vilken talan vickts beakta omstindigheter som kunde ha beaktats vid provningen av det berérda
varumadrkets giltighet mot bakgrund av artikel 52.1 a i férordning nr 207/2009, jamférd med
artikel 7.1 e ii) i samma forordning, sésom exempelvis karaktdren pa det berérda varumairkets
och den omstidndigheten att vissa egenskaper hos varumaérket skyddades av ett patent som under
tiden hade upphort att gilla. Att medge en sddan mdjlighet, innebar inte att sokandens onda tro
bedoms “mot bakgrund av det enda absoluta registreringshindret i artikel 7.1 e ii) i férordning

% ] denna dom understrok domstolen visserligen att den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i férordningen i grunden
skiljer sig fran den relativa ogiltighetsgrund som avses i artikel 53.1 a i forordningen, men godtog likvil att ett av villkoren for att
tillimpa den sistndmnda bestimmelsen, namligen att tredje man anvinder ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar det
omtvistade varumirket, mycket vil kunde utgéra en del av det relevanta sammanhanget vid bedomningen av ond tro, utan att detta
innebar att det var nddvéndigt att faststilla att samtliga dessa tillimpningsvillkor var uppfyllda, sérskilt att det forelag en risk for
forvaxling, se Koton-domen, punkterna 49, 53 och 54. Se, &ven, dom av den 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO
(C-528/18 P, EU:C:2019:961, punkt 61).
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nr 207/2009”. Det innebér inte heller att en ”"jamforelse” av denna bestimmelse med artikel 52.1 b i
forordningen ska stodjas® eller att en hanvisning till begreppet ond tro kompenserar for att
tillaimpningsvillkoren for detta hinder inte uppfylls.

55. Under sddana omstdndigheter som dem som jag nyss beskrivit kan ond tro enligt min mening
inte hérledas enbart fran den omstidndigheten att ansokan om registrering av kdnnetecknet
gjordes for att skydda detaljer i en produkts utseende som skyddas av ett tidigare patent, nir det
visar sig att kdnnetecknet inte omfattas av tillimpningsomradet for artikel 7.1 e ii) i forordning
nr 207/2009.% Andra relevanta omstédndigheter maste da stodja pastaendet att sokanden inte har
agerat for att pa ett lojalt sdtt konkurrera, utan med oarlig avsikt.

56. Jag dr medveten om att skiljelinjen mellan en godtagbar affirsstrategi och ond tro, i ett sadant
sammanhang, i praktiken kan vara mycket harfin.

57. For att faststélla sokandens verkliga avsikt ankommer det pa den nationella domstol vid vilken
talan véckts att bedoma samtliga omstdndigheterna i mélet, daribland det aktuella varumaérkets
art,” det skyddade kénnetecknets ursprung och dess anvindning sedan det skapades, patentets
omfattning och héndelseforloppet. Foljande omstindigheter kan, om de styrks, tala for att
sOkanden varit i ond tro. Vid tidpunkten for ingivandet av varumairkesansokan var
varumdrkesinnehavaren 6vertygad om att det sokta kiannetecknet omfattade den tekniska 16sning
som tidigare hade skyddats av patentet, den omstdndigheten att denna uppfattning vid samma
tidpunkt delades av sokandens konkurrenter, av anvdndarna av de aktuella varorna och av
vetenskapsvirlden, samt den omstdndigheten att varumérkesinnehavaren forsokte uppratthalla
en sddan uppfattning hos sina kunder, till exempel genom att avsiktligen anpassa det
kdnnetecken som omfattas av varumérkesinnehavarens varumarke till den tekniska losning som
skyddas av vederborandes patent, och pa sa sitt avleda varumairket fran dess funktion att bland
annat ange ursprung. Mer allmént far varje atgidrd som varumairkesinnehavaren vidtar och som
kan styrka dennes avsikt att anvinda den sokta registreringen for andra éndamal &n dem som
efterstravas med unionens varumaérkeslagstiftning beaktas vid en saddan bedémning, daribland
syftet att hindra konkurrenterna fran att komma in p& marknaden genom att anvidnda den
tekniska 16sning som varumérkesinnehavaren har ensamritt till tack vare sitt patent.

58. Om det foreligger sadana omstidndigheter som kan tyda pa att varumérkesinnehavaren varit i
ond tro och motbevisa att ansokan gavs in i god tro, ska det ankomma pé varumaérkesinnehavaren
att bevisa att registreringen ingick i en godtagbar affirsstrategi eller att varumérkesinnehavaren
agerade for att skydda sina berattigade intressen.* Harvidlag kan ond tro inte uteslutas enbart pa
grund av att varumarkesinnehavaren antog att det, vid den tidpunkt da registreringsansdkan gavs
in, fanns en teknisk 16sning som senare visar sig vara obefintlig. Omsténdigheter som intréffar

* En sddan jamforelse ska under alla omstindigheter uteslutas (se, analogt, dom av den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé,
C-215/14, EU:C:2015:604, punkt 50).

% EUIPO:s fjiarde 6verklagandendmnd gjorde i huvudsak samma bedémning i ett beslut av den 6 december 2024, drende R 12/2024-4, som
finns tillgdngligt pd https://euipo.europa.eu/eSearchCLW /#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024—4_001620566. Efter att ha
faststillt att det aktuella varumérket inte omfattades av artikel 7.1 e ii) i férordning 2017/1001, pépekade Gverklagandenimnden
visserligen att pastdendet om ond tro grundade sig pa ett enda argument — ndmligen att varumaérket hade sokts i syfte att pa ett konstlat
satt ersitta patentskydd med varumirkesskydd — men drog slutsatsen att det inte kunde godtas, eftersom det grundade sig pa ett felaktigt
antagande.

' Vad betriffar karaktéren pa varumérket ska det erinras om att domstolen i Lindt-domen slog fast att om det aktuella kinnetecknet utgors
av en varas hela form och utformning kan det ndmligen lattare faststéllas att sokanden varit i ond tro da konkurrenternas frihet att vélja
form och utformning for en vara begrinsas pa grund av tekniska eller kommersiella faktorer. Varumarkesinnehavaren kan dé ndmligen
hindra sina konkurrenter inte endast fran att anvénda ett identiskt eller liknande kdnnetecken utan ocksa frén att salufora jamforbara
varor (se punkt 50 i den domen).

# Se Lindt-domen, punkterna 47 och 48. Se, dven, dom av den 13 december 2023, Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution
(EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, punkt 29).
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forst efter den relevanta tidpunkten for bedomningen av huruvida s6kanden varit i ond tro kan
endast beaktas i den man de visar pa sokandens avsikt vid den tidpunkten.* Enbart den
omstdndigheten att ett varumirke som registrerats i ond tro fyller ett varumirkes egentliga
funktion, i synnerhet funktionen att ange ursprung, utgor inte i sig hinder for att ogiltigforklara
varumadrket, vilket tydligt framgér av att regeln i artikel 52.2 i féorordning nr 207/2009 inte &r
tillamplig pa registreringar i ond tro.

59. Innan mitt forslag till avgorande vill jag kort redogora for en fraga som Ceramtec har tagit upp
i sitt yttrande. Ceramtec har gjort géllande att ond tro kdnnetecknas av missbruk och kréver en
objektiv skadlig inverkan pa konkurrensen. En saddan skadlig inverkan ar utesluten ndr det
berérda varumairket dels inte hindrar varumirkesinnehavarens konkurrenter fran att anvianda en
teknisk 16sning, dels fyller varumairkets funktion att ange ursprung.

60. I detta avseende, erinrar jag om att ond tro i varumarkesrétten kidnnetecknas av "avsikten att,
pa ett séitt som inte dr forenligt med god affarssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten,
utan att avse en sdrskild tredje man, att erhalla en ensamritt for andra déndamal én de som
omfattas av ett varumirkes funktion”.* Domstolen har darfor gjort atskillnad mellan tva
kategorier av typfall som kan motivera tillimpningen av artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009.
Den andra kategorin innefattar samtliga fall dir den ensamritt som efterstrivas med
registreringsansokan inte utgor nagot led i varumaérkets funktioner.

61. Medan denna kategori omfattar alla strategier for missbruk av inldmnande,* framgar det
emellertid inte av domstolens eller tribunalens réttspraxis att den begrinsar sig till sdédana
beteenden som kan anses som “rattsmissbruk”.* Det framgar inte heller av denna réttspraxis att
det, i sadana situationer som omfattas av denna kategori, for att faststélla ond tro maste bevisas
att det foreligger en skadlig inverkan eller en risk for skadlig inverkan pa konkurrensen, eller att
varumdrkesinnehavaren har kunnat dra en otillborlig fordel av sitt missbruk.” Under alla
omstdndigheter och eftersom den tidpunkt som é&r relevant vid bedémningen av huruvida
sokanden varit i ond tro dr den dag da sokanden ldmnade in sin registreringsansokan,* borde
savdl en objektiv risk for skadlig inverkan pa konkurrensen som mojligheten for innehavaren att

# Se, for ett liknande resonemang, Lindt-domen, punkterna 35 och 41. Denna fraga dr foremal for den tredje fragan, som inte behandlas i
detta forslag till avgérande.

“ Se, sérskilt, punkt 46 i Koton-domen.

% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396,
punkterna 28-33 och 48-52, overklagandet avvisades genom beslut av den 14 december 2017, Verus/EUIPO, C-101/17 P,
EU:C:2017:979), och dom av den 13 juli 2022, Pejovi¢/EUIPO — ETA Zivilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438,
punkterna 30-32), samt, for ett liknande resonemang, men i ett annat sammanhang, dom av den 17 januari 2024, Athlet/EUIPO -
Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, punkt 52) och dom av den 7 september 2022, Segimerus/EUIPO —
Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, punkt 37).

% I Hasbro-domen, punkt 72, som Ceramtec hénvisar till, pApekade tribunalen endast att den strategi for inlimnande av ansokningar som
sokanden anvidnde i det mal som gav upphov till denna dom, som gick ut pa att kringgd regeln om bevis pa anvdndning, "ndrmast
pamin[de] om rdttsmissbruk”. I forslaget till avgorande i malet Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287), angav generaladvokaten Kokott att
”[vid] provningen av ond tro kan rittspraxis dock ge vigledning vad giller att fastsld ett missbruk” (se punkt 31), samtidigt som
rattspraxis lamnade fragan 6ppen huruvida ”[r]esultatet blir detsamma om ond tro inte, pa sa sitt som missbruk, skulle vara avhiangigt av
att ett mal inte uppnés och en oberittigad fordel utan ... en avvikelse fran godtagna principer for etiskt beteende eller drliga
affirsmetoder” (punkt 37). Domstolen tog for sin del inte Oppet upp frigan i Koton-domen, utan begrinsade sig till att infora den
dikotomi som anges i punkt 46 i den domen.

4 Det dr riktigt att tribunalen, i punkt 74 i Hasbro-domen, som Ceramtec hénvisar till, grundade sig pd EUIPO:s faststéllande att klaganden
faktiskt hade dragit fordel av sin strategi med upprepade ansokningar. Det framgar emellertid av punkt 74, i vilken det anges att denna
slutsats drogs "trots den bevisning som visade att klaganden hade for avsikt att inte behova ligga fram bevis for verkligt bruk av det
omstridda varumirket”, att tribunalen ansag att den fordel som den kritiserade strategin gav utgjorde en senare omstidndighet som
styrkte sokandens oérliga avsikt vid ingivandet av registreringsansokan, snarare dn en omstandighet som krévdes for att faststélla ond tro.

#  Se Lindt-domen, punkt 35.
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dra en otillborlig fordel av varumarkets registrering bedomas mot bakgrund av de omstandigheter
som radde den dag da ansdkan gavs in och inte, sasom Ceramtec forefaller antyda, vid en senare
tidpunkt.*

62. Mot bakgrund av vad som anforts ovan anser jag ssmmanfattningsvis att den andra fragan om
forhandsavgorande ska besvaras sd, att artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 ska tolkas s&, att det,
vid bedomningen av huruvida s6kanden varit i ond tro, kan tas hénsyn till omstandigheter som
kan medféra att det omtvistade varumarket blir absolut ogiltigt med stod av artikel 52.1 a i
forordning nr 207/2009, jamford med artikel 7.1 e ii) i samma forordning. Enbart den
omstdndigheten att samtliga tillimpningsvillkor for det absoluta registreringshindret i
artikel 7.1 e ii) inte &r uppfyllda utgor inte hinder vare sig for att de ska beaktas eller for att
varumadrket ogiltigforklaras pa grund av att sokanden varit i ond tro, ndr det, pa grundval av
samtliga de relevanta omstidndigheter i det enskilda fallet som foreldg vid tidpunkten for
ingivandet av varumaérkesansokan, dr uppenbart att varumérkesansokan inte gavs in i syfte att pa
ett lojalt sétt delta i konkurrensen, utan med oérlig avsikt.

V. Forslag till avgorande

63. Mot bakgrund av vad som anforts ovan foreslar jag att domstolen besvarar den férsta och den
andra fragan fran Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike) pa foljande sitt:

1) Artikel 52.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
[EU-]varumairken,

ska tolkas sa,

att de absoluta ogiltighetsgrunder for ett EU-varumérke som anges i leden a och b i denna
bestammelse, vilka avser registrering av varumérke i strid med artikel 7 i forordningen
respektive ond tro hos den som ansokt om registrering av varumérke, ér fristdende men kan
overlappa varandra.

2) Vid beddomningen av huruvida sokanden varit i ond tro, kan hansyn tas till omstandigheter som
kan bidra till att faststdlla att det omtvistade varumaérket &r absolut ogiltigt med stod av
artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009, jamford med artikel 7.1 e ii) i samma forordning.
Enbart den omstindigheten att samtliga tillimpningsvillkor foér det absoluta
registreringshindret i artikel 7.1 e ii) inte &r uppfyllda utgor inte hinder vare sig for att det ska
beaktas eller for att varumairket ogiltigforklaras pa grund av att sékanden varit i ond tro, nér
det, pa grundval av samtliga de relevanta omstandigheter i det enskilda fallet som forelag vid
tidpunkten for ingivandet av varumairkesansokan, dr uppenbart att varumérkesansokan inte
gavs in i syfte att pa ett lojalt sitt delta i konkurrensen, utan med oérlig avsikt.

¥ Detta framgér for 6vrigt av domen av den 6 juli 2022, Zdut/EUIPO — Nehera m.fl. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), till vilken
Ceramtec har hidnvisat i sitt yttrande. I det mal som gav upphov till denna dom underkinde tribunalen nédmligen pastdendet om ond tro,
som grundade sig pa sokandens avsikt att agera snyltande, vilket bestod i att dra otillbérlig fordel av ett dldre varumérkes renommé, efter
att bland annat ha konstaterat att varumirket inte lingre var kint vid tidpunkten fér ingivandet av ansokan om registrering av
varumérket (punkterna 45-53, 66, 69 och 70 i den domen).
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