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W Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
ANDREA BIONDI
vom 6. Februar 2025

Rechtssache C-17/24

CeramTec GmbH

gegen
Coorstek Bioceramics LLC

(Vorabentscheidungsersuchen der Cour de cassation [Kassationsgerichtshof, Frankreich])

»Vorlage zur Vorabentscheidung — Unionsmarke — Bosglaubigkeit des Anmelders —
Absolute Griinde fiir die Zuriickweisung der Eintragung — Zeichen, das ausschliefilich aus der
Form der Ware mit funktionellem Charakter besteht — Kein Zusammenhang zwischen der
technischen Losung und den eingetragenen Marken®

I. Einleitung

1. In dem Vorabentscheidungsersuchen, das Gegenstand der vorliegenden Rechtssache ist, fragt
die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich) den Gerichtshof nach den moglichen
Uberschneidungen  zwischen den jeweiligen ~Anwendungsbereichen der absoluten
Nichtigkeitsgriinde der Gemeinschaftsmarke (jetzt Unionsmarke) nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a
und b der Verordnung Nr. 207/2009? die auf dem Vorliegen eines der in Art. 7 Abs. 1 dieser
Verordnung genannten absoluten Eintragungshindernisse bzw. auf der Bosgldaubigkeit des
Anmelders beruhen.

2. Insbesondere mochte das vorlegende Gericht wissen, ob die Absicht, die Rechte an einer
technischen Losung, die sich aus einem abgelaufenen Patent ergibt, fortbestehen zu lassen,
ausreicht, um die Bosgldubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke
anzunehmen, wenn sich nach diesem Zeitpunkt herausstellt, dass das angemeldete Zeichen keine
technische Losung enthilt und die fragliche Marke daher nicht auf der Grundlage von Art. 52
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit dem absoluten
Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung, das die Eintragung
von Zeichen verhindern soll, die dem Markeninhaber ein Monopol fiir solche Losungen
einrdumen, fiir nichtig erklart werden kann.

' Originalsprache: Franzosisch.
2 Verordnung (EG) des Rates vom 26. Februar 2009 tiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 2009, L 78, S. 1).
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3. Zu diesem Zweck stellt es dem Gerichtshof drei Fragen, von denen die erste das Verhéltnis
zwischen den absoluten Nichtigkeitsgriinden nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a bzw. b der Verordnung
Nr. 207/2009 betrifft, die zweite und die dritte die Auslegung von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b dieser
Verordnung.

4. Das Vorabentscheidungsersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits tiber eine von der
CeramTec GmbH (im Folgenden: CeramTec) gegen die Coorstek Bioceramics LLC (im
Folgenden: Coorstek) erhobene Verletzungsklage, gegen die Coorstek Widerklage auf
Nichtigerklarung von drei von CeramTec gehaltenen Unionsmarken erhoben hat.

II. Rechtlicher Rahmen

5. Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde durch die am 23. Mirz 2016 in Kraft getretene
Verordnung (EU) 2015/24247 gedndert und sodann mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 durch die
Verordnung (EU) 2017/1001* aufgehoben und ersetzt. Im vorliegenden Fall fillt der gesamte
Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits in zeitlicher Hinsicht in den Anwendungsbereich der
Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer urspriinglichen Fassung®.

6. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der auf den Sachverhalt des
Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung bestimmte, dass Zeichen, die ausschliefllich bestehen
»aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“, von der
Eintragung ausgeschlossen sind.

7. Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 lautete wie folgt:

»Die [Unions]marke wird auf Antrag beim [Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir nichtig erklart,

a) wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 7 eingetragen worden ist;

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bosgléaubig war.”

III. Ausgangsverfahren, Vorlagefragen und Verfahren vor dem Gerichtshof

8. CeramTec ist eine Gesellschaft mit Sitz in Deutschland, die auf die Entwicklung, die
Herstellung und den Vertrieb von technischen Keramikkomponenten spezialisiert ist, die
insbesondere fiir die Zusammensetzung von Hiift- oder Knieimplantaten bestimmt sind, welche
sie an Prothesenhersteller verkauft, um komplette Hiiftprothesen zu bilden, die dann an
Endbenutzer wie Krankenhéuser oder orthopédische Chirurgen verkauft werden.

3 Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Anderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchfithrung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates tber die
Gemeinschaftsmarke und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission iiber die an das Harmonisierungsamt fiir
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren (ABI. 2015, L 341, S. 21).

*  Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 iiber die Unionsmarke (ABL 2017, L 154, S. 1).

Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass sowohl die angeblichen Verletzungshandlungen als auch der Zeitpunkt der
Anmeldungen der angegriffenen Marken, der fiir die Bestimmung des auf die Widerklage auf Nichtigerkldrung anwendbaren
materiellen Rechts allein relevant ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 2020, Sky u. a., C-371/18, EU:C:2020:45, im Folgenden:
Urteil Sky, Rn. 49), vor dem 23. Mirz 2016 liegen.
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9. Coorstek ist eine Gesellschaft US-amerikanischen Rechts, die in der Herstellung von
medizinischen Komponenten aus hochentwickelter technischer Keramik titig ist, insbesondere
fiir kiinstliche Hiift- und Riickengelenke sowie fiir Zahnprothesen.

10. CeramTec war Inhaberin eines am 5. August 2011 ausgelaufenen europidischen Patents
Nr. EP 0 542 815, das Frankreich benennt und sich auf ein keramisches Verbundmaterial bezieht.

11. Am 23. August 2011 meldete CeramTec drei Unionsmarken (im Folgenden: angegriffene
Marken) an:

— die Marke, die die Farbe Pantone rosa 677C, Ausgabe 2010, beansprucht und am 26. Mirz 2013
unter der Nr. 010214195 mit Prioritét einer deutschen Marke vom 21. Juli 2011 eingetragen
wurde,

— die nachstehend wiedergegebene Bildmarke, die die Farbe Pantone rosa 677 beansprucht und
am 12. April 2013 unter der Nr. 010214112 mit der Prioritdt einer deutschen Marke vom
25. Juli 2011 eingetragen wurde,

— die nachstehend wiedergegebene dreidimensionale Marke, die die Farbe Pantone rosa 677
beansprucht und am 20. Juni 2013 unter der Nr. 010214179 mit Prioritit einer deutschen
Marke vom 26. Juli 2011 eingetragen wurde.

12. Am 13. Dezember 2013 verklagte CeramTec Coortek wegen Markenverletzung und
unlauteren Wettbewerbs. Coorstek erhob Widerklage und machte die Nichtigkeit der streitigen
Marken geltend.
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13. Mit Urteil vom 25. Juni 2021 erklarte die Cour d’appel de Paris (Berufungsgericht Paris,
Frankreich) die streitigen Marken wegen bosgldubiger Anmeldung fiir nichtig (im Folgenden:
Urteil der Cour d’appel de Paris).

14. Dieses Gericht stellte fest, dass CeramTec am Tag der Anmeldung der streitigen Marken von
der technischen Wirkung von Chromoxid iiberzeugt gewesen sei, namlich dass es Hérte und
Festigkeit der fiir die Herstellung der medizinischen Prothesen verwendeten Keramikkugeln
gewihrleiste, und dass sie versucht habe, die rosa Farbe der Kugeln zu schiitzen, die sich aus der
Wirkung ergebe, die durch das in der Keramik vorhandene Chromoxid hervorgerufen werde. Es
schloss daraus, dass diese Gesellschaft die Absicht gehabt habe, ihr Monopol fiir die zuvor durch
ein gerade abgelaufenes Patent geschiitzte technische Losung zu verlaingern und Wettbewerber
daran zu hindern, in den Markt einzutreten, den sie aufgrund dieses Patents beherrschte.
CeramTec habe daher die Absicht gehabt, ein ausschlieflliches Recht fiir andere Zwecke als die
Funktion einer Marke zu erhalten.

15. CeramTec legte gegen das Urteil der Cour d’appel de Paris Kassationsbeschwerde ein. Sie
macht geltend, dass eine Auslegung von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009,
die es erlauben wiirde, eine Marke allein mit der Begriindung fiir nichtig zu erklaren, dass ihr
Anmelder die Absicht gehabt habe, Rechte an einer technischen Losung auf Dauer zu bewahren,
ohne dass nachgewiesen werde, dass das Recht an dieser Marke tatsiachlich den Schutz einer
solchen technischen Losung gewéhrleiste oder auf Dauer bewahre, im Ergebnis bedeuten wiirde,
den Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung zu umgehen und
die jeweiligen Anwendungsbereiche dieser beiden Bestimmungen zu missachten. Im
vorliegenden Fall habe CeramTec nach Auslauf ihres Patents und der Anmeldung der
angegriffenen Marken entdeckt, dass das Chromoxid, das die von diesen Marken angemeldete
rosa Farbe erzeuge, in Wirklichkeit keinerlei technische Wirkung habe. Unter diesen Umstédnden
hitten die angegriffenen Marken das Markenrecht nicht zweckentfremden konnen. Sie macht
geltend, dass die blofle Absicht des Anmelders nicht ausreiche. Folgte man der gegenteiligen
Auffassung, werde der Begriff der Bosgldaubigkeit zu einer Hintertiir fiir die Anwendung des auf
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
Nr. 207/2009 gestiitzten Nichtigkeitsgrundes, ohne dass die Voraussetzungen fiir seine
Anwendung erfillt sein miissten.

16. Coorstek macht geltend, dass Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 52 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung
unterschiedlichen Zielen dienten und dass nicht davon ausgegangen werden konne, dass ersterer
eine Spezialvorschrift mit Vorrang vor letzterem darstelle. Es handele sich um zwei Fille der
Nichtigerklarung einer Marke, die auf vollig unterschiedlichen Grundlagen beruhten. Daher
wiirde Coorstek zufolge die Anmeldung eines Zeichens, um sich eine technische Losung zu
sichern, den fairen Wettbewerb beeintrdchtigen, auch wenn sich die patentierte, aber gemeinfrei
gewordene technische Wirkung letztlich als unwirksam erweise.

17. Das vorlegende Gericht ist der Ansicht, dass die Kassationsbeschwerde von CeramTec die
erstmalig gestellte Frage nach dem Verhiltnis zwischen Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009, auf
den Art. 52 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung verweise, und Art. 52 Abs. 1 Buchst. b dieser
Verordnung aufwerfe. Es betont, dass CeramTec gegen Coorstek auch in Deutschland, den USA
und der Schweiz Klagen wegen Verletzung der angegriffenen Marken erhoben habe und dass das
Oberlandesgericht Stuttgart (Deutschland) im Rahmen des in Deutschland eingeleiteten
Rechtsstreits mit Urteil vom 13. Mérz 2023 eine andere Auffassung vertreten habe, als sie sich
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aus dem Urteil der Cour d’appel de Paris ergebe®. Es leitet daraus ab, dass zwischen den
Berufungsgerichten der Mitgliedstaaten eine unterschiedliche Auslegung besteht.

18. Unter diesen Umstdnden hat die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) das Verfahren
ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die Nichtigkeitsgriinde, die einerseits in der Eintragung einer Marke entgegen den
Bestimmungen von Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 und andererseits in der
Bosglaubigkeit des Anmelders am Tag der Anmeldung liegen und Gegenstand von Art. 52
Abs. 1 Buchst. a bzw. b dieser Verordnung sind, eigenstindige oder sogar ausschliefSliche
Regelungen?

2. Falls die erste Frage verneint wird: Kann die Bosgldubigkeit des Anmelders allein mit Blick auf
das absolute Eintragungshindernis gemdfd Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung
Nr. 207/2009 beurteilt werden, ohne dass festgestellt wird, dass das als Marke angemeldete
Zeichen ausschliefllich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist?

3. Ist Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass er die
Bosglaubigkeit eines Anmelders ausschliefdt, der eine Marke mit der Absicht angemeldet hat,
eine technische Losung zu schiitzen, wenn sich nach der Anmeldung herausgestellt hat, dass
zwischen der fraglichen technischen Losung und den Zeichen, die die angemeldete Marke
bilden, kein Zusammenhang besteht?

19. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die franzosische Regierung und die Europiische
Kommission haben schriftliche Erklarungen eingereicht. Diese Beteiligten haben in der Sitzung
vom 13. November 2024 miindlich verhandelt.

IV. Wiirdigung

20. Wie vom Gerichtshof gewiinscht, werden sich die vorliegenden Schlussantrige auf die erste
und die zweite Vorlagefrage konzentrieren.

21. Vor ihrer Prifung werde ich kurz die einschldgige Rechtsprechung zur Bosglaubigkeit des
Anmelders bei der Eintragung einer Unionsmarke in Erinnerung rufen.

¢ Aus den bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangenen nationalen Akten geht hervor, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichts
Stuttgart vom 13. Mérz 2023 die Aufthebung der Aussetzung des von CeramTec vor den deutschen Gerichten eingeleiteten
Verletzungsverfahrens zum Gegenstand hatte, nachdem 2019 neue Unionsmarken, die den angegriffenen Marken entsprechen,
eingetragen worden waren, und Coorstek beim Amt der Europiischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) die Nichtigerklarung
dieser Marken beantragt hatte.
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A. Kurzer Uberblick iiber die einschlégige Rechtsprechung

22. Der Begriff ,bosglaubig” in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist ein
autonomer Begriff des Unionsrechts’. Mangels einer Definition in dieser Verordnung sind seine
Bedeutung und seine Tragweite entsprechend seinem gewohnlichen Sinn in der
Umgangssprache und unter Beriicksichtigung des Zusammenhangs, in dem er verwendet wird,
und der mit der Verordnung verfolgten Ziele zu bestimmen®.

23. Zwar setzt der Begriff ,bosgldubig” seinem Sinn nach dem gewohnlichen Sprachgebrauch
entsprechend eine unredliche Geisteshaltung oder Absicht voraus, bei seiner Auslegung ist aber
der besondere markenrechtliche Kontext, ndmlich der des Geschéftslebens, zu beriicksichtigen®.
Der Gerichtshof hat daher im Urteil Koton klargestellt, dass der absolute Nichtigkeitsgrund im
Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 Anwendung findet, wenn sich
aus schliissigen und iibereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die
Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am
Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbrauchen
widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu
einem konkreten Dritten ein ausschliefSliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer
Marke gehoérenden Zwecken — u. a. der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe — zu
verschaffen .

24. Die Bosglaubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 207/2009 ist umfassend zu beurteilen, wobei alle im gegebenen Fall erheblichen Faktoren zu
beriicksichtigen sind!'. Bei der Absicht des Anmelders einer Marke handelt es sich um ein
subjektives Tatbestandsmerkmal, das von den zustdndigen Verwaltungs- und Gerichtsbehdrden
jedoch in objektiver Weise zu bestimmen ist'2. Wie der Gerichtshof ausgefiihrt hat, ist dies die
einzige Art und Weise, auf die eine behauptete Bosgldaubigkeit objektiv gepriift werden kann ®.

25. Zu den fiir diese Beurteilung relevanten Faktoren gehort u. a., dass der Antragsteller Kenntnis
von den Umstdnden hatte oder hitte haben miissen, die ihm im Rahmen des ihm gegeniiber
erhobenen Vorwurfs der Bosgldubigkeit entgegengehalten werden'. Wie Generalanwaltin
Sharpston in ihren Schlussantrigen in der Rechtssache Chocoladefabriken Lindt & Spriingli’
erldutert hat, kann eine Absicht von vornherein nur dann als unredlich eingestuft werden, wenn
der betroffenen Partei der Sachverhalt bekannt ist, in dessen Rahmen diese Qualifizierung
angebracht ist’. Jedoch geniigt eine solche Kenntnis oder Vermutung der Kenntnis allein noch
nicht fiir die Bejahung der Bosgldaubigkeit .

7 Vgl. in diesem Sinne Urteil Sky (Rn. 73).

8 Vgl. Urteil vom 12. September 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, im Folgenden: Urteil Koton,
EU:C:2019:724, Rn. 43). Vgl. auch Urteil Sky (Rn. 74).

°  Vgl. Urteil Koton (Rn. 45).
1 Vgl. Urteil Koton (Rn. 46).

" Vgl. zur Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L 11, S. 1) Urteil vom
11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, im Folgenden: Urteil Lindt, EU:C:2009:361, Rn. 37).

2 Vgl. Urteile Koton (Rn. 47) und Lindt (Rn. 42). Vgl. auch zum Begriff ,bosglaubig” im Sinne von Art. 21 der Verordnung (EG)
Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln fiir die Durchfithrung und die Funktionen der
Doméne oberster Stufe ,.eu” und der allgemeinen Grundregeln fiir die Registrierung (ABL. 2004, L 162, S. 40) Urteil vom 3. Juni 2010,
Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 45).

3 Vgl. Urteil Koton (Rn. 47).

* Vgl. in diesem Sinne Urteil Lindt (Rn. 39).

15 C-529/07, im Folgenden: Schlussantrige der Generalanwiltin Sharpston in der Rechtssache Lindt, EU:C:2009:148, Nr. 60.

1 Vgl. Schlussantrige der Generalanwéltin Sharpston in der Rechtssache Lindt (Nr. 61).

17" Vgl. Urteil Lindt (Rn. 40 und 41) sowie Urteil vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, Rn. 37).

6 ECLI:EU:C:2025:62



SCHLUSSANTRAGE VON HERRN BIONDI — RECHTSSACHE C-17/24
CeraMTEC

26. Der Gerichtshof und das Gericht haben zahlreiche andere Faktoren als relevant angesehen,
darunter u. a. die Markenanmeldung, wie sie eingereicht wurde, und ihren Schutzumfang®, die
Herkunft und die frithere Benutzung des angemeldeten Zeichens sowie die Art der
angemeldeten Marke®, die zwischen dem Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren und dem
Inhaber der angegriffenen Marke bestehenden Geschiftsbeziehungen, die unternehmerische
Logik, in die sich die Anmeldung einfiigt, die Geschehensabfolge bei dieser Anmeldung? sowie
den Bekanntheitsgrad, der dem Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung zukommt?.

27. Alle diese Faktoren sind indes nur Beispiele aus einer Reihe von Gesichtspunkten, die
beriicksichtigt werden konnen®. Allgemein lésst sich, wie Generalanwéltin Sharpston in ihren
Schlussantriagen in der Rechtssache Lindt ausgefiihrt hat, der Begriff ,bosgldubig” im Sinne von
Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nicht auf eine begrenzte Kategorie
besonderer Umstdnde beschranken?.

28. Im Ergebnis gibt die Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts zwar klare Hinweise
darauf, wie die Bosgldaubigkeit des Anmelders einer Unionsmarke zu beurteilen ist, doch bleibt
dieser Begriff bislang unbestimmt. Dies spiegelt das im Allgemeininteresse liegende Ziel wider,
das dem entsprechenden absoluten Nichtigkeitsgrund zugrunde liegt und darin besteht,
missbrauchliche oder den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel
zuwiderlaufende Markeneintragungen zu verhindern. Dieses Ziel wiirde nédmlich gefihrdet,
wenn Bosglaubigkeit abschlieflfend definiert und nur durch erschépfend aufgezihlte Umstiande
nachgewiesen werden konnte®.

B. Zur ersten Vorlagefrage

29. Mit seiner ersten Vorlagefrage mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob
die in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a bzw. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten
Nichtigkeitsgriinde ,eigenstindig” und ,ausschlief3lich” sind.

30. Ich werde zunichst die Frage der Eigenstindigkeit dieser Nichtigkeitsgriinde und dann die
Frage ihres etwaigen ausschlief}lichen Charakters behandeln.

1. Sind die in Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten
Nichtigkeitsgriinde eigenstindig?

31. Wie alle Beteiligten, die im vorliegenden Verfahren Erklarungen abgegeben haben, bin ich der
Ansicht, dass die in Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten absoluten
Nichtigkeitsgriinde in dem Sinne voneinander unabhingig und eigenstindig sind, dass die

8 Vgl. Urteil Koton (Rn. 65).

¥ Vgl. Urteil vom 8. Mai 2014, Simca Europe/OHMI — PSA Peugeot Citroén (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, Rn. 40 und 46); vgl. auch
Urteil vom 21. April 2021, Hasbro/EUIPO — Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, im Folgenden: Urteil Hasbro, EU:T:2021:211,
Rn. 38).

% Vgl. Urteil Lindt (Rn. 50).

2 Vgl. Urteil Koton (Rn. 62 bis 64).

2 Vgl. Urteil Lindt (Rn. 51).

% Vgl. u. a. Urteil vom 6. Juli 2022, Zdat/EUIPO — Nehera u. a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, Rn. 28).
Schlussantrage der Generalanwiltin Sharpston in der Rechtssache Lindt (Nr. 60).

% Vgl. in diesem Sinne unter Bezugnahme auf die Umsténde, die der Gerichtshof im Urteil Lindt beriicksichtigt hat, Urteil Hasbro (Rn. 37).
Vgl. auch zum Begriff ,bosgldubig” im Bereich der Registrierung von Dominennamen Urteil vom 3. Juni 2010, Internetportal und
Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 37).
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Anwendung des einen die Anwendung oder Nichtanwendung des anderen weder voraussetzt
noch davon abhingt. Jeder von ihnen hat seinen eigenen Anwendungsbereich und rechtfertigt
fiir sich allein die Nichtigerklairung einer Unionsmarke, wenn die Voraussetzungen fiir seine
Anwendung erfiillt sind.

32. Zunichst geht eine solche Unabhingigkeit aus dem Wortlaut und der Struktur von Art. 52
Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 hervor. Die beiden absoluten Nichtigkeitsgriinde sind dort
Gegenstand unterschiedlicher Formulierungen, die in den beiden Unterabsitzen einer
Aufzihlung enthalten sind, deren einzige Bestandteile sie sind. Sie sind durch ein Semikolon
voneinander getrennt, das semantisch die Absicht des Unionsgesetzgebers widerspiegelt, die
beiden Fille klar zu unterscheiden. Im Ubrigen enthilt diese Bestimmung weder in ihrem
einleitenden Satz noch in der folgenden Aufzéhlung Hinweise darauf, dass ihre Bestandteile
kumulativ sind.

33. Sodann wird die Eigenstdndigkeit der in Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009
aufgezédhlten absoluten Nichtigkeitsgriinde durch eine Analyse des Regelungszusammenhangs
und der mit ihnen verfolgten Ziele bestétigt.

34. Was den Regelungszusammenhang betrifft, ergibt sich eine solche Eigenstiandigkeit zunachst
daraus, dass der unter Buchst. a vorgesehene Nichtigkeitsgrund im Gegensatz zu dem unter
Buchst. b dieser Bestimmung vorgesehenen Nichtigkeitsgrund auf die absoluten
Eintragungshindernisse in Art. 7 der Verordnung verweist und in Verbindung mit diesem Artikel
zu lesen und auszulegen ist. Sodann ist, wie mehrere Beteiligte, die im vorliegenden Verfahren
Erklarungen abgegeben haben, bemerkt haben, jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 genannten Eintragungshindernisse von den anderen unabhéngig und bedarf einer
gesonderten Priifung®, so dass Art. 52 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung selbst auf absolute
Nichtigkeitsgriinde abstellt, die voneinander unabhéngig sind und jeweils ihren eigenen
Anwendungsbereich haben. Eine solche Eigenstindigkeit sollte erst recht in Bezug auf den
Nichtigkeitsgrund nach Buchst. b dieser Bestimmung anerkannt werden. Schliefllich enthalt
Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zwar in seiner Gesamtheit eine abschlief}ende
Aufzihlung der Nichtigkeitsgriinde einer Unionsmarke?, doch sind die in den Buchst. a und b
vorgesehenen Bestimmungen unterschiedlicher Natur, da die erste einen geschlossenen
Charakter hat und nur in den in Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung abschlieflend aufgezidhlten
Fillen Anwendung findet, wéhrend die zweite auf den offenen und sich stindig
weiterentwickelnden Begriff ,bosglaubig” verweist, der in einer unbestimmten Zahl von
Situationen Anwendung finden kann.

35. Was die Ziele betrifft, so haben die in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung
Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Nichtigkeitsgriinde zwar dasselbe Ziel wie die
Unionsvorschriften im Bereich der Marken, ndmlich das Ziel, zu einem System des
unverfilschten Wettbewerbs in der Union beizutragen?®, sie verfolgen jedoch unterschiedliche
Zwecke.

% Vgl. zur Verordnung Nr. 40/94 Urteil vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, Rn. 54).
7 Vgl. Urteil Sky (Rn. 57 und 58).
% Vgl. u. a. Urteil Sky (Rn. 74 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

3
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36. Der in Buchst. a dieser Bestimmung vorgesehene absolute Nichtigkeitsgrund soll Marken fiir
ungiiltig erklaren, die eingetragen wurden, obwohl sie nicht alle Voraussetzungen von Art. 7
Abs. 1 dieser Verordnung erfiillen und daher nicht eintragungsfahig sind. Er beanstandet einen
Mangel der Marke und zielt darauf ab, das Allgemeininteresse zu schiitzen, das dem absoluten
Eintragungshindernis, auf das er Bezug nimmt, zugrunde liegt.

37. Was insbesondere das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009
enthaltene Eintragungshindernis betrifft, das fiir die vorliegende Rechtssache allein in Betracht
kommt®, hat der Gerichtshof fiir Recht erkannt, dass das diesem zugrunde liegende
Allgemeininteresse darin besteht, zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das
Markenrecht letztlich ein Monopol fiir technische Losungen oder Gebrauchseigenschaften einer
Ware eingerdaumt wird®. Der Gerichtshof hat auch klargestellt, dass diese Vorschrift zwei
Erfordernisse gegeneinander abwigt, von denen jedes zur Verwirklichung eines gesunden und
lauteren Wettbewerbssystems beitragen kann, ndmlich zum einen, zu verhindern, dass der
Schutz einer patentierten technischen Losung iiber den Ablauf des Patents hinaus
aufrechterhalten wird, und zum anderen, die fehlende Eintragungsfihigkeit auf Marken zu
beschrianken, die die Verwendung einer technischen Losung durch andere Unternehmen
tatsdchlich behindern wiirden?'.

38. Der in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehene absolute
Nichtigkeitsgrund soll seinerseits sicherstellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer, die das System
der Unionsmarke nutzen wollen, in lauterer Weise am Wettbewerb teilnehmen. Er zielt somit
darauf ab, einen der Anmeldung innewohnenden Mangel zu ahnden und nicht einen Mangel der
Marke als solcher?.

39. Die Eigenstdndigkeit der in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009
vorgesehenen Nichtigkeitsgriinde bedeutet nicht zwangslaufig, dass sie auch ausschliefilich sind.

2. Sind die in Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten
Nichtigkeitsgriinde ausschliefSlich?

40. Vorab weise ich darauf hin, dass der Wortlaut von Art. 52 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 weder im einleitenden Satz noch in der sich anschlieflenden Aufzahlung Hinweise
darauf enthilt, dass die beiden Bestandteile dieser Aufzahlung sich gegenseitig ausschliefSen oder
dass sie umgekehrt nebeneinander bestehen konnen. Die Frage, ob zwischen diesen Bestandteilen
ein logisches Ausschliefllichkeitsverhdltnis besteht, ist daher insbesondere im Licht des
Regelungszusammenhangs und der Ziele zu priifen, in die sich diese Bestimmung einfiigt.

» Ich erinnere daran, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in seiner urspriinglichen, auf den
Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung vorsah, dass Zeichen, die ausschliefilich bestehen ,aus der Form der Ware, die zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Die Reichweite dieses absoluten
Nichtigkeitsgrundes wurde durch die Verordnung 2015/2424 geindert, die die derzeit in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der der
Verordnung 2017/1001 verwendete Formulierung einfiihrte, die sich auf Zeichen bezieht, die ausschliefllich bestehen ,aus der Form
oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“. Fir
die Beantwortung der Vorlagefragen ist es jedoch nicht erforderlich, sich mit der Frage zu befassen, ob Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der
Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht werden kann, um die Eintragung der Farbe einer Ware zu verhindern, da die Vorlagefragen
von der Prdmisse ausgehen, dass das in dieser Bestimmung vorgesehene absolute Eintragungshindernis unter den Umstdnden des
Ausgangsverfahrens jedenfalls nicht anwendbar ist.

% Vgl. Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 43).
3 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 44 bis 48).
2 Vgl. in diesem Sinne Schlussantréige der Generalanwéltin Sharpston in der Rechtssache Lindt (Nr. 41).
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41. Insoweit bin ich erstens der Ansicht, dass nichts in der Verordnung Nr. 207/2009 der
Nichtigerklarung einer Unionsmarke auf der Grundlage mehrerer absoluter Nichtigkeitsgriinde
im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. a und b dieser Verordnung entgegensteht.
Eine solche Maoglichkeit wird wahrscheinlich nicht hédufig vorkommen, da es fiir die
Nichtigerklirung der Unionsmarke ausreicht, dass die Voraussetzungen eines dieser
Nichtigkeitsgriinde erfiillt sind* und die Nichtigkeit unabhéngig von dem Grund, auf dessen
Grundlage sie erklart wurde, dieselben Folgen hat*. Eine kumulative Anwendung von Art. 52
Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 kann jedoch insbesondere deshalb nicht
ausgeschlossen werden, da die Unionsmarke geméafd Art. 52 Abs. 3 dieser Verordnung nicht in
vollem Umfang fiir nichtig erkldrt werden kann, wenn ihr Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, fiir die sie eingetragen ist®.

42. Zweitens enthidlt die Verordnung Nr. 207/2009 auch keinen Anhaltspunkt dafiir, dass die
Feststellung der Nichtanwendbarkeit eines der in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a oder b der Verordnung
Nr. 207/2009 genannten absoluten Nichtigkeitsgriinde der Anwendung des anderen
entgegensteht. Aus den Nrn. 31 bis 38 der vorliegenden Schlussantrige geht hervor, dass sich
diese Nichtigkeitsgriinde sowohl hinsichtlich ihrer Anwendungsvoraussetzungen als auch
hinsichtlich ihres Gegenstands und ihres Zwecks unterscheiden. Es kann daher nicht von
vornherein ausgeschlossen werden, dass, wenn sie zur Stiitzung einer Widerklage auf
Nichtigerklarung zusammen geltend gemacht wurden und der eine gepriift und zuriickgewiesen
wurde, der andere gleichwohl anwendbar ist. So steht z. B. der Umstand, dass nach Art. 52 Abs. 2
der Verordnung Nr. 207/2009 einem auf Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
Buchst. b, c oder d dieser Verordnung gestiitzten Antrag auf Nichtigerklarung nicht stattgegeben
werden kann, weil die angegriffene Marke zwischenzeitlich Unterscheidungskraft erlangt hat, der
Nichtigerklarung dieser Marke gemafl dem ebenfalls zur Stiitzung des Antrags angefiihrten
Art. 52 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung nicht entgegen, wenn sich herausstellt, dass ihr
Inhaber sie bosglaubig eingetragen hat.

3. Ergebnis zur ersten Vorlagefrage

43. Im Ergebnis bin ich in Anbetracht der vorstehenden Erwégungen der Ansicht, dass auf die
erste Vorlagefrage zu antworten ist, dass die in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a bzw. b der Verordnung
Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Nichtigkeitsgriinde eigensténdig, aber nicht ausschliefSlich
sind.

C. Zur zweiten Vorlagefrage

44. Mit seiner zweiten Vorlagefrage, die fiir den Fall gestellt wird, dass der Gerichtshof die erste
Frage verneint, mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Bosglaubigkeit
eines Anmelders, der ein Zeichen schiitzen will, das ausschliefSlich aus der Form besteht, die zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, unabhéngig davon festgestellt werden
kann, ob die Eintragung dieses Zeichens gegen das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der
Verordnung Nr. 207/2009 enthaltene absolute Eintragungshindernis verstofit.

% Vgl in diesem Sinne Urteil vom 11. Juli 2013, SA.PAR./HABM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372,
Rn. 46).

# Vgl Art. 55 der Verordnung Nr. 207/2009.

% Ich weise darauf hin, dass ebenso wie die Nichtigkeitsgriinde im Zusammenhang mit den absoluten Eintragungshindernissen nach
Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 auch die Bosglaubigkeit nur bestimmte Waren oder Dienstleistungen betreffen
kann, fur die die angegriffene Marke eingetragen wurde; vgl. in diesem Sinne Urteil Sky (Rn. 79 und 80 sowie Nr. 2 des Tenors).
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45. Aus der Priiffung der ersten Vorlagefrage ergibt sich, dass der auf die Bosgldubigkeit des
Anmelders gestiitzte absolute Nichtigkeitsgrund der Unionsmarke einen eigenen
Anwendungsbereich und Zweck im Vergleich zu den absoluten Nichtigkeitsgriinden hat, die sich
auf das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses beziehen.

46. Die Feststellung der Bosgldaubigkeit hdngt nicht davon ab, ob das als Marke angemeldete
Zeichen eintragungsfihig ist oder nicht, sondern erfordert es, die Absicht des Anmelders im
Licht aller relevanten Umstidnde zu beurteilen und zu priifen, ob sie mit den Normen eines im
besonderen Kontext des Markenrechts und des Geschiftslebens als akzeptabel anerkannten
Verhaltens tibereinstimmt .

47. Wie die Kommission in ihren Erkldrungen zu Recht geltend macht, kann die Bosgldaubigkeit
nicht allein aus dem objektiven Umstand abgeleitet werden, dass die Markenanmeldung
eingereicht wurde, um ein Zeichen zu schiitzen, dessen Eintragung aufgrund eines der in Art. 7
der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernisse ausgeschlossen
ist. Dies liefe sowohl der Eigenstindigkeit der absoluten Nichtigkeitsgriinde in Art. 52 Abs. 1
Buchst. a bzw. b dieser Verordnung als auch dem Grundsatz zuwider, dass die Gutgldaubigkeit bis
zum Beweis des Gegenteils zu vermuten ist¥. Umgekehrt setzt die Feststellung, dass ein Zeichen
entgegen einem absoluten Eintragungshindernis eingetragen worden ist, voraus, dass unabhéngig
von der Absicht des Anmelders alle objektiven Voraussetzungen fiir die Anwendung dieses
Eintragungshindernisses erfiillt sind.

48. Die Eigenstindigkeit der absoluten Nichtigkeitsgriinde schliefit jedoch mégliche
Uberschneidungen bei der Beurteilung der Giiltigkeit der Marke in einem konkreten Fall nicht
aus.

49. Bosglaubige Eintragungen konnen ihrem Wesen nach durch verschiedene tatséchliche und
rechtliche Umstdnde gekennzeichnet sein. Dies macht es besonders schwierig, abstrakt zu
bestimmen, was eine solche Eintragung kennzeichnet, und fiihrt, wie wir gesehen haben, dazu,
dass jeder Vorwurf der Bosgldubigkeit auf der Grundlage aller relevanten Gesichtspunkte beurteilt
wird, die der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren vorgebracht hat.

50. In diesem Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Gesichtspunkte, die im
Rahmen dieser Beurteilung zu beriicksichtigen sind, auch bei der Beurteilung, ob die Marke
unter VerstofS gegen eines der absoluten Eintragungshindernisse eingetragen worden ist,
beriicksichtigt werden konnen, ohne dass dies jedoch voraussetzt, dass alle
Tatbestandsvoraussetzungen dieses Eintragungshindernisses erfiillt sind.

% Vgl in diesem Sinne Urteil vom 13. November 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, Rn. 69), in
dem es um die Aneignung eines von einem Dritten benutzten beschreibenden Zeichens durch den Anmelder ging.
37

Fiir die Unionsmarke gilt die Vermutung der Giiltigkeit (vgl. Art. 99 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009). Es obliegt somit demjenigen,
der den Antrag auf Nichtigerkldrung stellt und sich auf den in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Grund
stiitzen mochte, die Umstédnde darzutun, die den Schluss zulassen, dass der Anmelder bei der Anmeldung bosglaubig war. Sodann ist es
Sache des Markeninhabers — im Fall einer Widerlegung der ihm zugutekommenden Vermutung der Gutgldubigkeit —, plausible
Erkldrungen zu den Zielen und der unternehmerischen Logik der Anmeldung dieser Marke abzugeben, vgl. in diesem Sinne Urteil
Hasbro (Rn. 42 und 43).
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51. Zu einem dhnlichen Ergebnis kam der Gerichtshof im Ubrigen im Urteil Koton, als er sich mit
etwaigen Uberschneidungen zwischen dem absoluten Nichtigkeitsgrund der Bésglaubigkeit des
Anmelders und dem in Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen
relativen Nichtigkeitsgrund, der sich auf das Bestehen einer mit dem angemeldeten Zeichen
verwechselbaren ilteren Marke bezieht, befasste .

52. In einer Situation wie der des Ausgangsrechtsstreits, in der dem Inhaber einer Unionsmarke
im Rahmen einer Widerklage auf Nichtigerklarung im Wesentlichen vorgeworfen wird, mit der
Eintragung dieser Marke eine Strategie verfolgt zu haben, die darauf abzielt, seine Wettbewerber
daran zu hindern, auf dem Markt Waren anzubieten, die eine technische Losung verkorpern, fiir
die er aufgrund eines inzwischen abgelaufenen Patents ein Monopol innehatte, ist die Frage, ob
eine solche Eintragung als bosglaubig anzusehen ist, von jener Frage zu unterscheiden, ob die
betreffende Marke ausschliefSlich aus der Form besteht, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist, und daher in den Anwendungsbereich des absoluten
Nichtigkeitsgrundes nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 fallt. Im ersten Fall wird die Legitimitit der vom
Antragsteller verfolgten Ziele in Frage gestellt, wihrend im zweiten Fall die Giiltigkeit der Marke
in Frage gestellt wird.

53. Daraus folgt, dass das Fehlen der Voraussetzungen fiir die Anwendung von Art. 52 Abs. 1
Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/20009 fiir sich
genommen kein Hindernis dafiir darstellt, dass das mit einer solchen Klage befasste nationale
Gericht feststellt, dass die betreffende Marke bosglaubig eingetragen wurde, sofern sich aus
schliissigen und iibereinstimmenden Indizien ergeben sollte, dass ihr Inhaber die Anmeldung
dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu
beteiligen, sondern in unredlicher Absicht.

54. Im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens einer solchen Absicht kann das angerufene
nationale Gericht Umstédnde berticksichtigen, die bei der Priifung der Giiltigkeit der betreffenden
Marke im Hinblick auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii
der Verordnung Nr. 207/2009 hitten beriicksichtigt werden konnen, wie z. B. die Art der
betreffenden Marke und die Tatsache, dass bestimmte Merkmale dieser Marke durch ein
inzwischen abgelaufenes Patent geschiitzt waren. Die Anerkennung einer solchen Moglichkeit
fithrt weder dazu, die Bosglaubigkeit des Anmelders ,allein im Hinblick auf das absolute
Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009“ zu
beurteilen, noch dazu, eine ,kombinierte® Lesart von dieser Bestimmung und Art. 52 Abs. 1
Buchst. b dieser Verordnung zu befiirworten® oder das Fehlen der Voraussetzungen fiir die
Anwendung dieses Eintragungshindernisses durch einen Verweis auf den Begriff ,bosglaubig”
auszugleichen.

% In diesem Urteil hat der Gerichtshof zwar hervorgehoben, dass der absolute Nichtigkeitsgrund im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009 sich grundlegend von dem relativen Nichtigkeitsgrund nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung
unterscheidet, hat jedoch anerkannt, dass eine der Voraussetzungen fiir die Anwendung der letztgenannten Vorschrift, ndmlich die
Benutzung eines mit der angegriffenen Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens durch einen Dritten, sehr wohl ein Element des
Kontexts sein kann, der firr die Beurteilung der Bosglaubigkeit relevant ist, ohne dass dies jedoch bedeutet, dass notwendigerweise das
Vorliegen aller dieser Anwendungsvoraussetzungen, insbesondere das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, nachgewiesen werden
misste (vgl. Urteil Koton, Rn. 49, 53 und 54; vgl. auch Urteil vom 13. November 2019, Outsource Professional Services/EUIPO,
C-528/18 P, EU:C:2019:961, Rn. 61).

Eine solche Zusammenschau ist jedenfalls auszuschlieflen, vgl. entsprechend Urteil vom 16. September 2015, Société des Produits Nestlé
(C-215/14, EU:C:2015:604, Rn. 50).
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55. Allerdings kann unter Umstinden wie denen, die ich soeben beschrieben habe, die
Bosglaubigkeit meines Erachtens nicht allein aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die
Eintragung dieses Zeichens zu dem Zweck beantragt wurde, Erscheinungsmerkmale eines durch
ein fritheres Patent geschiitzten Erzeugnisses zu schiitzen, wenn sich herausstellt, dass dieses
Zeichen nicht in den Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung
Nr. 207/2009* fillt. Vielmehr miissen weitere relevante Gesichtspunkte die Behauptung stiitzen,
dass der Antragsteller nicht mit dem Ziel gehandelt hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu
beteiligen, sondern in unredlicher Absicht.

56. Ich rdume ein, dass sich in einem solchen Kontext die Trennlinie zwischen einer legitimen
Geschiftsstrategie und der Bosgldubigkeit im konkreten Fall recht schmal sein kann.

57. Um die wirkliche Absicht des Anmelders festzustellen, wird das angerufene nationale Gericht
samtliche Faktoren des Einzelfalls zu beurteilen haben, zu denen insbesondere die Art der in Rede
stehenden Marke®, die Herkunft des geschiitzten Zeichens und seine Benutzung seit seiner
Schaffung, der Umfang des Patents sowie die Chronologie der Ereignisse gehoren. Fiir die
Bosgliubigkeit konnen, sofern sie belegt werden, neben der Uberzeugung des Anmelders zum
Zeitpunkt der Anmeldung der Marke, dass das angemeldete Zeichen die zuvor durch sein Patent
geschiitzte technische Lésung umfasst, auch der Umstand sprechen, dass diese Uberzeugung zum
selben Zeitpunkt von seinen Wettbewerbern, den Benutzern der fraglichen Waren und dem
wissenschaftlichen Umfeld geteilt wurde, sowie der Umstand, dass der Anmelder versucht hat,
eine solche Uberzeugung bei seinen Kunden aufrechterhalten, indem er z. B. das von seiner
Marke erfasste Zeichen absichtlich mit der durch sein Patent geschiitzten technischen Losung in
Verbindung brachte und so die Marke von ihren Funktionen, insbesondere der eines
Herkunftshinweises, ablenkte. Im Allgemeinen kann bei einer solchen Beurteilung jedes
Verhalten des Anmelders beriicksichtigt werden, mit dem seine Absicht belegt werden kann, die
angemeldete Eintragung zu anderen Zwecken als den mit den Rechtsvorschriften der Union im
Bereich der Marken verfolgten zu verwenden, insbesondere um zu verhindern, dass
Wettbewerber durch die Verwendung der technischen Losung, fiir die er aufgrund seines Patents
ein Monopol innehatte, in den Markt eintreten.

58. Liegen Indizien vor, die eine unredliche Absicht belegen und die Vermutung der Anmeldung
in gutem Glauben widerlegen konnen, obliegt es dem Markeninhaber, nachzuweisen, dass die
Eintragung der Marke Teil einer legitimen Geschiftsstrategie ist oder dass er aus Griinden der
Verteidigung seiner berechtigten Interessen gehandelt hat*. In diesem Zusammenhang kann die
Bosgldaubigkeit jedoch nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil sich die vom
Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung vermutete technische Losung nach diesem
Zeitpunkt als objektiv nicht vorhanden erwiesen hat. Umstinde, die erst nach dem fiir die
Beurteilung der Bosgldubigkeit mafgeblichen Zeitpunkt eintreten, konnen ndmlich nur insoweit

% Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hat sich in einer Entscheidung vom 6. Dezember 2024, Rechtssache R 12/2024-4, abrufbar
unter https://euipo.europa.eu/eSearchCLW /#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566, im Wesentlichen in diesem
Sinne geédufSert. Nachdem die Beschwerdekammer festgestellt hatte, dass die in Rede stehende Marke nicht in den Anwendungsbereich
von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung 2017/1001 falle, stellte sie fest, dass die Behauptung der Bosgldubigkeit auf ein
einziges Argument gestiitzt sei — ndmlich, dass die Marke angemeldet worden sei, um den Patentschutz kiinstlich durch den
Markenschutz zu ersetzen —, und kam zu dem Ergebnis, dass sie zuriickzuweisen sei, da sie auf einer falschen Priamisse beruhe.

# Zur Art der Marke ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Urteil Lindt klargestellt hat, dass in dem Fall, dass das betreffende
Zeichen in der Gesamtform und -aufmachung einer Ware besteht, sich die Bosgldubigkeit des Anmelders leichter bejahen lasse, wenn
die Wabhlfreiheit der Mitbewerber hinsichtlich Form und Aufmachung einer Ware aufgrund technischer oder kommerzieller
Erwigungen so beschrinkt ist, dass der Markeninhaber seine Mitbewerber nicht nur daran hindern kann, ein gleiches oder dhnliches
Zeichen zu verwenden, sondern auch daran, vergleichbare Waren zu vermarkten (vgl. Rn. 50 des genannten Urteils).

# Vgl. Urteil Lindt (Rn. 47 und 48); vgl. auch Urteil vom 13. Dezember 2023, Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL
ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, Rn. 29).
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beriicksichtigt werden, als sie einen Hinweis auf die Absicht des Antragstellers zu diesem
Zeitpunkt darstellen®. Im Ubrigen stellt der blofle Umstand, dass eine bésglaubig eingetragene
Marke die einer Marke eigenen Funktionen, insbesondere die Herkunftsfunktion, erfiillt, fiir sich
genommen kein Hindernis fiir ihre Nichtigerkldarung dar, wie die Nichtanwendbarkeit der in
Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltenen Regel auf bosglédubige Eintragungen klar
zeigt.

59. Bevor ich zum Schluss komme, mochte ich mich kurz einem von CeramTec in ihren
Erklarungen angesprochenen Punkt zuwenden. CeramTec argumentierte, Bosglaubigkeit sei in
dem Zusammenhang durch ein missbrauchliches Verhalten gekennzeichnet und erfordere eine
objektive Beeintrachtigung des Wettbewerbs, die ausgeschlossen sei, wenn die betroffene Marke
einerseits Wettbewerber des Markeninhabers nicht daran hindere, eine technische Losung zu
verwenden, und andererseits die herkunftskennzeichnende Funktion einer Marke erfiille.

60. Insoweit erinnere ich daran, dass im Markenrecht Bosgldaubigkeit durch eine ,Absicht”
gekennzeichnet ist, entweder ,in einer den redlichen Handelsbrduchen widersprechenden Weise
Drittinteressen zu schaden“ oder ,sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein
ausschliefSliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehérenden Zwecken ...
zu verschaffen“*. Der Gerichtshof hat daher zwei Kategorien von Fillen unterschieden, die die
Anwendung von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 rechtfertigen konnen,
wobei die zweite Kategorie Situationen umfasst, in denen das mit der Anmeldung angestrebte
ausschliefSliche Recht nicht Teil der Logik einer der Funktionen der Marke ist.

61. Zwar umfasst diese Kategorie jede missbrauchliche Anmeldungsstrategie®, aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts geht jedoch nicht hervor, dass sie auf
Verhaltensweisen beschrinkt ist, die als ,Rechtsmissbrauch” eingestuft werden konnen*. Ebenso
wenig geht aus dieser Rechtsprechung hervor, dass die Feststellung der Bosgldubigkeit in Féllen,
die unter diese zweite Kategorie fallen, dem Nachweis einer Beeintriachtigung oder der Gefahr
einer Beeintrachtigung des Wettbewerbs oder dem Nachweis, dass der Markeninhaber einen
unlauteren Vorteil aus seinem missbrauchlichen Verhalten ziehen konnte, unterliegt”. Da der
relevante Zeitpunkt fiir die Beurteilung, ob der Anmelder bosglaubig ist, der Zeitpunkt der

# Vgl. in diesem Sinne Urteil Lindt (Rn. 35 und 41). Diese Frage ist insbesondere Gegenstand der dritten Vorlagefrage, auf die sich die
vorliegenden Schlussantrége nicht beziehen.

* Vgl u. a. Rn. 46 des Urteils Koton.

% Vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. Juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, Rn. 28
bis 33 und 48 bis 52; Rechtsmittel zuriickgewiesen durch Beschluss vom 14. Dezember 2017, Verus/EUIPO, C-101/17 P,
EU:C:2017:979), und vom 13. Juli 2022, Pejovi¢/EUIPO — ETA zivilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, Rn. 30 bis 32),
sowie im gleichen Sinne, wenngleich in einem anderen Kontext, Urteile vom 17. Januar 2024, Athlet/EUIPO - Heuver Banden
Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, Rn. 52), und vom 7. September 2022, Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing
(MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, Rn. 37).

% Im Urteil Hasbro (Rn. 72), auf das CeramTec verweist, hat sich das Gericht auf die Feststellung beschrinkt, dass die von der Kldgerin in
der Rechtssache, in der dieses Urteil ergangen ist, verfolgte Anmeldestrategie, mit der die Regel des Benutzungsnachweises umgangen
werden sollte, ,auch an die Rechtsfigur des Rechtsmissbrauchs denken“ liel. In ihren Schlussantrigen in der Rechtssache Koton
(C-104/18 P, EU:C:2019:287) hat Generalanwiltin Kokott ausgefiihrt, dass ,bei der Priifung der Bosgldubigkeit die Rechtsprechung zur
Feststellung eines missbriuchlichen Verhaltens Orientierung liefern [kann]“ (Nr. 31), wobei sie die Frage offenlief, ob ,die
Bosgldubigkeit nicht wie der Missbrauch von einer Zweckverfehlung und einem ungerechtfertigten Vorteil abhéngen sollte, sondern, ...
eine Abweichung von den anerkannten Grundsitzen ethischen Verhaltens oder den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe und
Handel darstellt (Nr. 37). Der Gerichtshof hat die Frage im Urteil Koton nicht offen behandelt, sondern sich darauf beschrankt, die in
Rn. 46 dieses Urteils enthaltene Dichotomie einzufithren.

¥ Es trifft zu, dass sich das Gericht in Rn. 74 des Urteils Hasbro, auf das CeramTec verweist, auf die Feststellung des EUIPO stiitzte, dass
die Klagerin tatsdchlich von ihrer Strategie der wiederholten Anmeldung profitiert habe. Aus Rn. 74, in der es heiflt, dass diese
Feststellung getroffen worden sei, ,obwohl Beweise dafiir vorlagen, dass die Absicht der Kldgerin vor allem darin bestand, es zu
vermeiden, die Benutzung der angegriffenen Marke nachweisen zu miissen®, geht jedoch hervor, dass das Gericht den durch die
beanstandete Strategie gezogenen Vorteil eher als einen spiateren Umstand angesehen hat, der die unredliche Absicht des Anmelders bei
der Anmeldung belegte, denn als ein fiir die Feststellung der Bosglaubigkeit notwendiges Element.
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Einreichung der Anmeldung durch den Betroffenen ist*, sollte auf jeden Fall im Licht der zu
diesem  Zeitpunkt bestehenden Umstinde sowohl die objektive Gefahr einer
Wettbewerbsbeeintrachtigung als auch die Moglichkeit des Markeninhabers, aus der Eintragung
der Marke einen unlauteren Vorteil zu ziehen, beurteilt werden und nicht, wie CeramTec
vorzuschlagen scheint, zu einem spéteren Zeitpunkt®.

62. Im Ergebnis bin ich in Anbetracht der vorstehenden Erwégungen der Ansicht, dass auf die
zweite Vorlagefrage zu antworten ist, dass Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
dahin auszulegen ist, dass fiir die Beurteilung der Bosgldubigkeit des Anmelders Gesichtspunkte
beriicksichtigt werden konnen, die auf der Grundlage von Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung
mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung zur Feststellung der absoluten Nichtigkeit der
angegriffenen Marke beitragen konnten. Der blofle Umstand, dass die Voraussetzungen fiir die
Anwendung des in der letztgenannten Bestimmung vorgesehenen absoluten
Eintragungshindernisses nicht vollstindig erfillt sind, steht weder einer solchen
Beriicksichtigung noch der Loschung der genannten Marke aufgrund der Bosglaubigkeit des
Anmelders entgegen, wenn sich auf der Grundlage aller relevanten Faktoren, die fiir den
konkreten Fall spezifisch sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenanmeldung
vorlagen, ergibt, dass diese Anmeldung nicht mit dem Ziel eingereicht wurde, sich in lauterer
Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern in unredlicher Absicht.

V. Ergebnis

63. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die erste und zweite Vorlagefrage der
Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich) wie folgt zu antworten:

1. Art. 52 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die
Unionsmarke

ist dahin auszulegen, dass

die in den Buchst. a und b dieser Bestimmung vorgesehenen absoluten Nichtigkeitsgriinde, die
sich auf die Eintragung einer Unionsmarke entgegen Art. 7 der Verordnung und auf die
Bosgldaubigkeit des Anmelders bei der Anmeldung der Marke beziehen, eigenstindig, aber
nicht ausschliefilich sind.

2. Bei der Beurteilung der Bosglaubigkeit des Anmelders konnen Gesichtspunkte beriicksichtigt
werden, die auf der Grundlage von Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung zur Feststellung der absoluten Nichtigkeit der
angegriffenen Marke beitragen konnten. Der blofle Umstand, dass die Voraussetzungen fiir
die Anwendung des in der letztgenannten Bestimmung vorgesehenen absoluten
Eintragungshindernisses nicht vollstindig erfillt sind, steht weder einer solchen
Beriicksichtigung noch der Nichtigerklairung der genannten Marke aufgrund der
Bosgldubigkeit des Anmelders entgegen, wenn sich auf der Grundlage aller relevanten

# Vgl. Urteil Lindt (Rn. 35).

“ Dies ergibt sich im Ubrigen aus dem Urteil vom 6. Juli 2022, Zdat/EUIPO — Nehera u. a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), auf das
CeramTec in ihren Erkldrungen verweist. In der Rechtssache, in der dieses Urteil ergangen ist, hat das Gericht namlich die Behauptung
einer Bosgldubigkeit, die auf die Absicht des Anmelders gestiitzt war, sich parasitéir zu verhalten und die Restbekanntheit einer dlteren

Marke in unlauterer Weise auszunutzen, zuriickgewiesen, nachdem es u. a. festgestellt hatte, dass diese Marke zum Zeitpunkt der
Anmeldung der Marke keine Bekanntheit mehr genoss (Rn. 45 bis 53, 66, 69 und 70 dieses Urteils).
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Faktoren des Einzelfalls, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenanmeldung vorlagen,
ergibt, dass diese Anmeldung nicht mit dem Ziel eingereicht wurde, sich in lauterer Weise am
Wettbewerb zu beteiligen, sondern in unredlicher Absicht.
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