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BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AV DEN 10. 1. 2024 — MAL C-17/24

CeramTec GmbH, ett bolag bildat enligt tysk ratt, med sate i [utelamnas]
Plochingen (Tyskland), har 6verklagat [uteldmnas] den dom som Cour d’appel de
Paris (Appellationsdomstolen i Paris) [uteldmnas] meddelade den 25 juni 2021 i
en tvist mellan det bolaget och bolaget Coorstek Bioceramics LLC, ett bolag
bildat enligt amerikansk ratt, med sate i [utelamnas] Colorado [uteldmnas]
(Forenta staterna), tidigare kallat C5 Medical Werks LLC, motpart i malet om
overklagande.

Klaganden har aberopat tva grunder till stod for sitt Gverklagande.
[utelamnas]

Forevarande beslut har meddelats av avdelningen for handelSréttsliga, finansiella
och ekonomiska mal vid Cour de cassation [utelamnas].

Faktiska omstandigheter och forfarandet i det nationella,malet

Enligt den Gverklagade domen (Paris den 25%uni®2021) “ér belaget CeramTec
GmbH (Ceramtec) specialiserat pa utveckling, tillverkning och distribution av
tekniska keramiska komponenter som bland anpat &r-avsedda att anvandas i hoft-
eller kndimplantat. Bolaget séljer dessa, till “protestillverkare som utformar
kompletta hoftproteser som sedafn séljs till slutanvandarna, sasom sjukhus eller
ortopedkirurger.

Bolaget innehade tidigare“ett eurepeiskt patent (nr EP 0 542 815), som avsag
Frankrike och ett keramiskt kompositmaterial, vilket 16pte ut den 5 augusti 2011.

Den 23 augusti 2011,ansokte boalaget om tre EU-varumarken:

—  Varumarke nr 10 244 195;¢avseende fargen rosa Pantone 677 C, 2010 ars
utgava, registrerat.dén 26 mars 2013, med rétt till prioritet pa grundval av ett tyskt
varumarke,av den 24,juli 2011.

— NEU-figurmarke\nr 10 214 112, registrerat den 12 april 2013, med ratt till
prioritetypangrundval av ett tyskt varumarke av den 25 juli 2011, vilket ar en
grafisk atergivning av en kula i fargen rosa Pantone 677 C.

— Det tredimensionella EU-varumarket nr 10 214 179, registrerat den
20 juniiR013, med ratt till prioritet pa grundval av ett tyskt varumérke av den
26 juli 2011.

Dessa varumérken avser foljande varor i klass 10 1 den internationella
Niceklassificeringen: keramiska delar for implantat for osteosyntes,
ledytersattning, bendistansstycken, hoftledskulor, hoftledsskalar och knaledsdelar;
samtliga avsedda for forsaljning till tillverkare av implantat.

Den 13 december 2013 vackte Ceramtec talan om varumarkesintrang och
snyltning mot bolaget Coorstek Bioceramics LLC (nedan kallat Coorstek), som
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tillverkar medicinska komponenter av avancerad teknisk keramik, bland annat for
hoftleds-, disk- och tandproteser, och som saluférde en produkt med samma
karakteristiska rosa farg som Ceramtecs produkter. Coorstek har framstallt ett
genkaromal och yrkat att de aberopade varuméarkena ska ogiltigforklaras.

Det framgar vidare av domen och av inlagorna att Ceramtec har vackt talan om
varumarkesintrang och om snyltning i Tyskland, Forenta staterna och Schweiz. Ett
overklagande har getts in mot de beslut som den tyska varuméarkes- och
patentbyran antog den 21 juni och den 11 juli 2018 om ogiltigforklaring av de
aktuella varumérkena. Genom ett beslut av den 11 september 2019 upphdavdes i
Forenta staterna, efter 6verklagande, ett beslut som Distriktsdomstolenti,Colorado
hade meddelat den 5 januari 2017 om ogiltigforklaring av de, amerikanska
varumarkena. Den schweiziska byran vagrade att registreravarumarkena pa geund
av att de ansags inte ha forvarvat sarskiljningsformaga till foljd awanvéandningen i
Schweiz, varpa Ceramtec aterkallade sina varumatken.yDen, 13, mars»2023
upphévde Appellationsdomstolen i Stuttgart, som hadesatt ‘prova enytalan om
varumarkesintrang, beslutet att vilandeforklaras, Ceramtecs “forfarande vid
Domstolen i Stuttgart. Appellationsdomstolen i, ‘Stuttgarty, avwek fran de
forstnamnda domstolarnas bedémning av ‘mojligheterna att bifalla yrkandet om
ogiltigforklaring av varumérket med hanvisning till ond tro.

Genom dom av den 25 juni 202dno0giltigforklarade/Cour d’appel 1 Paris de
tre EU-varumarkena pa grund av att ansékan‘enregistrering hade gjorts i ond tro.

Cour d’appel 1 Paris papekade attyCeramtec, den "dag d& ans6kan om registrering
av de tre varumarkenagpfargigjordes; den,23 augusti 2011, var 6vertygat om den
tekniska effekten avekromoxid for att'sékerstalla hardheten och hallfastheten hos
de keramiska kuler som‘ingick,i proteserna och att bolaget hade forsokt skydda
kulornas rosa férg, som, var resultatet'av den effekt som kromoxiden i keramiken
gav upphov till. Cour d’appel iParis drog dérav slutsatsen att Ceramtec hade haft
for avsiktratt, forlanga sin ensamratt pa den tekniska I6sning som tidigare hade
varit skyddad genom,ett patent, som l6pte ut den 5 augusti 2011.

Denonda tron kénnetecknades, enligt Cour d’appel, av en dnskan — inte att hindra
kenkurrentenfran‘att anvanda den rosa fargen — utan att forlanga en ensamratt och
hindra,_konkurrenter fran att ta sig in pa den marknad som Ceramtec hade en
dominerandestallning pa tack vare det material som dess produkter bestod av,
namligen kromoxid i en proportion som innebar att keramiken fick en rosa farg.

Cour d’appel fann att sokanden darfor hade haft for avsikt att f& ensamritt for
andra dndamal &n sadana som avser ett varumarkes funktion, det vill sdga
ursprungsangivelse, eftersom Ceramtec, vid tidpunkten for registreringsansokan,
inte uppfattade den rosa fargen som kénnetecknande ur kundernas synvinkel, utan
som en effekt av en komponent i sitt material, vilken Ceramtec ansag bidra till
materialets hallfasthet.
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Ceramtec har Overklagat till hogsta instans och kritiserat domen, eftersom det i
den har slagits fast att bolagets tre EU-varumérken ska ogiltigforklaras och att
bolaget inte kan vécka talan om intrang i sina varumarken.

Redogorelse for grunden

I den grund for overklagandet i hogsta instans angaende vilken klargéranden
begars fran Europeiska unionens domstol (nedan kallad EU-domstolen), har det
gjorts gdllande att det enligt artikel 7.1 e ii) i forordning nr 207/2009 av den
26 februari 2009 &r forbjudet att som varumérke registrera kannetecken som
endast bestar av en form pa en vara som kravs for att uppna ett teknisktyresultat.
Denna artikel svarar mot malet av allmanintresse “att, férhindra, att
varumarkesratten leder till att ett foretag ges ensamratt padtekniska lésningar eller
funktionella egenskaper hos en vara. Klaganden anser att, med tanke ‘paydenna
sérskilda bestammelse, skulle en tolkning av artikel 52:1% forerdning nr. 207/2009
av den 26 februari 2009, enligt vilken ett varumérke faw, ogiltigforklaras pa den
enda grunden att sokanden helt enkelt har haft f6r ausikt att\bibehalla rattigheterna
till en teknisk l6sning, utan att det visas attwrétten till\warumarket faktiskt
sakerstaller eller bevarar skyddet for en sadamlosning, innebaraett kringgaende av
tillampningsomradet for artikel 7.19e i och, ett 3sidosédttande av de bada
bestammelsernas respektive tillampringsomrade.

Overklagandet handlar saledes om sambandet,mellan artiklarna 7 och 52.1 b i
forordning nr 207/2009, vilka bada innehaller absoluta ogiltighetsgrunder for ett
varumérke. Denna fragasharinte tidigare prévats av Cour de cassation, och EU-
domstolen tycks inte tha meddelat nagot avgorande i den fraga som stalls i
forevarande mal.

Anfdrda bestammelser

Unionsratt

Bestammelsernai«forordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumarken, i dess lydelse fore férordning 2015/2424 av den
16'decembery2015, som tradde i kraft den 23 mars 2016, ska tillampas med
hansyn till“att registreringsansdkan for de omtvistade varumarkena gjordes den
23 augusti 2011.

| artikel 7 i den forordningen foreskrivs absoluta hinder for att registrera ett
kannetecken som varumérke. Bland annat foreskrivs i artikel 7.1 e ii) i den
forordningen att kannetecken som endast bestar av en form pa en vara som kravs
for att uppna ett tekniskt resultat inte far registreras.

Den artikeln aterges nu i artikel 7 i férordning nr 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumarken (EU-varumarkesférordningen).
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EU-domstolen har klargjort att detta forbud svarar mot syftet att “forhindra att
varumarkesratten leder till att ett foretag ges ensamrétt pa tekniska losningar eller
funktionella egenskaper hos en vara, vilka anvandare kan efterfrdga hos
konkurrenternas varor” och pad sa sitt “forhindra att det varumaérkesrittsliga
skyddet omfattar mer dn sadana kannetecken som gor det majligt att sarskilja en
vara eller en tjanst fran konkurrenternas varor eller tjanster och darmed férhindrar
att konkurrenterna fritt kan erbjuda varor som innehaller namnda tekniska
16sningar eller funktionella egenskaper i konkurrens med varumérkesinnehavaren”
(EU-domstolens dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, punkterna 78 och
79, och dom av den 23 april 2020, Gémbdc Kutato, C-237/19, punkt25).

EU-domstolen har vidare slagit fast att de absoluta registreringshinderyfor ett
varumarke som avses i artikel 7 ar fristaende, vilket framgar aw,denysuccessiva
upprikningen av dem samt anvindningen av ordet “endast”.\Detwdn, saledes
tillrackligt att ett av dessa registreringshinder foreligger for att, neka eller
ogiltigforklara en varumérkesregistrering sa lange det\fullt ut ar tillampligt pa
kannetecknet (EU-domstolens dom av den 18 september2024, Hauek; C-205/13,
om tilldampningen av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95), EU-domstolen har &ven
papekat att ogiltigforklaring endast kan ske om ‘ett aw,dessa, registreringshinder
foreligger fullt ut och att tillampningen av, denybestammelsen i de fall da vart och
ett av de tre registreringshinder som, anges “endast) har kontrollerats delvis
uppenbart skulle strida mot det allmanintresse, som ligger bakom tillampningen av
de tre registreringshindren (se, analogt, EU-demstelens dom av den 16 september
2015, Sociéte des Produits Nestlé, C-215/14, punkt 50).

I artikel 52.1 1 @Orordning mnr “207/2009, med rubriken “Absoluta
registreringshinder”’gforeskrivs féljande:

”1. Efter ansokan till byran eller“pa grundval av ett genkaromal i mal om
varumarkesintrang ska ettigemenskapsvarumarke forklaras ogiltigt i foljande fall:

a) Om,, gemenskapsvarumarket inte har registrerats i enlighet med
bestdmmelserna iartikel 7.

b) Omsékandensvar i ond tro ndr ansokan om varumarkesregistrering gavs in.”

Dessa bestammelser ar hamtade fran forordning nr 40/94 av den 20 december
1993\0ch aterfinns numera i artikel 59.1 i EU-varumarkesférordningen.

Det finns inte nagon lagstadgad definition av begreppet ond tro, men
EU-domstolen har angett att det ar ett sjalvstandigt unionsréttsligt begrepp som
ska tolkas enhetligt i unionen och att samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet ska beaktas vilka forelag vid den tidpunkt da ansékan om registrering gavs
in, for att beddma huruvida ont uppsat har forelegat (se, analogt, dom av den
27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, i den del den avsag tolkningen
av artikel 4.4 g i direktiv 2008/95/EG).
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EU-domstolen har papekat att om det framgar av omstandigheterna att
innehavaren av det omtvistade varumarket har gett in en ansdékan om registrering
av detta varumarke med avsikten att, pa ett satt som inte ar forenligt med god
afféarssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en sarskild
tredje man, att erhalla en ensamratt for andra andamal an de som omfattas av ett
varumarkes funktion, ska forekomsten av en sadan avsikt medféra tillampning av
den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2019, Koton
Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, punkterna, 46, 54 och
56).

Nationell ratt

Det fanns inte nagra bestammelser om ond tro i de nationella rattsakternawid den
tidpunkt da de omtvistade registreringsansokningarna‘gjordes.d’artikel L. 712-6 i
code de la propriéte intellectuelle (lagen om immaterielayrattigheter) féreskrevs
foljande: ”Om en ansdkan om registrering har gjorts, antingen 1 steid med tredje
mans rattigheter eller i strid med en lagstadgadieller, avtalsenlig, skyldighet, kan
den person som anser sig ha rétt till varumérket géra géllande sin dganderatt till
det infor domstol.”

Enligt franska domstolars rattspraxisskantogiltigforklaring av ett varumarke for
vilket en anstkan har gjorts i striid medyandras réttigheter begaras med stéd av
principen svek omintetgor allta(fraus omniaycorrumpit), jamford, sedan lagen om
inforlivande av den 4 januari 1991y med artikel L. 712-6 i lagen om immateriella
rattigheter. Detta ingar(saledesibland de ogiltighetsgrunder som foreskrivs i artikel
4.4 g i direktiv 2008/95(Com., den 17 mars 2021, 6verklagande nr 18-19.774).

Cour de cagsation anser att “bedrigeri i samband med en ansdkan om
varumarkesregistrering foreliggef'nar denna gors i syfte att beréva nagon annan
ett kénnetecken som &dr nodvéndigt for dennes verksamhet” (Corn., den 25 april
2006, nr 04-15.641, Bull. ar 100) eller nédr det har bevisats att sokanden medvetet
har@sidosatt intressen (Corn., den 12 december 2018, dverklagande nr 17-24.582)
och nar flera ansékningar om varumarkesregistrering ar en del av en afféarsstrategi
som. syftar till, att franta aktorer majligheten att anvanda ett namn som &r
nodvandigtfor deras befintliga eller framtida verksamhet (Corn., den 1 juni 2022,
overklagande nr 19-17.778).

Skalen till att féorhandsavgoérande begars

Ceramtec har gjort géllande att det enligt artikel 7.1 e ii) i férordning nr 207/2009
ar forbjudet att som varumarke registrera k&nnetecken ’som endast bestar av en
form pa en vara som kravs for att uppna ett tekniskt resultat” i syfte att forhindra
att varumarkesratten leder till att ett foretag ges ensamrétt pa tekniska losningar
eller funktionella egenskaper hos en vara, vilka anvandare kan efterfraga hos
konkurrenternas varor (EU-domstolens dom av den 23 april 2020, Gomboc
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Kutato, C-237/19, punkt 25) och, pa sa satt, utan tidsbegransning behalla
exklusiva réttigheter avseende tekniska l6sningar (samma dom, punkt 27) eller
andra réattigheter som unionslagstiftaren har velat begrénsa giltighetstiden for
(EU-domstolens dom av den 16 september 2015, Société des produits Nestlé
c/Cadbury, C-215/14, punkt 45).

Ceramtec anser, med hénvisning till EU-domstolens praxis, i synnerhet domarna i
malet Hauk och malet Société des produits Nestlé c/Cadbury (vilka det har
hénvisats till ovan), att de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i
forordning nr 207/2009, som ska vara uppfyllda vart och ett for_sig och inte i
kombination med varandra, ar fristaende och att de inte, om de, inte styrks, kan
kénneteckna en sadan ond tro som avses i artikel 52.1 b i den férordningen. |
annat fall skulle begreppet ond tro kunna aberopas for att kringganellembortseyfran
villkoren for att tillampa de ogiltighetsgrunder som avsesd artikel %,

Ceramtec anser dessutom att ett sadant kringgdende skulle sttida motisyftet med
forordningen, enligt vilken det inte bara maste fihmas enavsikt att sakerstélla att
en teknisk 16sning skyddas genom varumarkeSeatten, ttan ‘aven,ett faktiskt skydd
for denna. Ceramtec har emellertid i forevarande fall hévdat att bolaget, efter det
att patentet hade l6pt ut och ansokan om registrering ‘av de omtvistade
EU-varumarkena hade gjorts, upptackte att kromoxiden, som gav den rosa férg
som varumarkesansokan avsag ochssem anvandes fwtformningen av de figurativa
och tredimensionella varuméarkena, i sjalva verket,inte hade nagon teknisk effekt.
Ceramtec har darav dragit slutsatsen att eftersom det inte finns nagon teknisk
effekt av denna komponent, kan de, varumarken som skyddar den rosa fargen inte
ha inneburit nagot kringgaende av varumarkesrattens syfte, varfor ond tro inte kan
anses foreligga, i oclymed att detiinte finns nagon teknisk effekt som kan skyddas.

Ceramtec har hévdat att sokandens,blotta avsikt inte kan anses utgdra ond tro i den
mening som ‘avses i arttkel 52:1 b i forordning nr 207/2009 om det inte finns
nagon teknisk effekt’som darigenom kan skyddas. Ceramtec anser att en motsatt
tolkning “skulle innebéra_att tredje part kan invdnda mot en ans6kan om
varumarkesregistreringyp@ de grunder som anges i artikel 7.1 e ii) i férordningen
utanatt tilampningsvillkoren &r uppfyllda, vilket skulle vara detsamma som att
Indirekt'anvénda begreppet ond tro for att tillampa denna ogiltighetsgrund, utan att
det krédvs att,villkeren for tilldmpningen av den &r uppfyllda.

Coorstek har gjort gallande att de bada bestammelserna har olika syften och att
artikel %7.1 e i) i forordning nr 207/2009 inte kan anses utgOra en
specialbestdammelse som har foretrdde framfor artikel 52.1 b. Enligt Coorstek ror
det sig om tva olika situationer dar ett varumarke kan ogiltigforklaras pa helt
skilda grunder. Det &ar sokandens beteende som ska vara avgorande vid
bedémningen av ond tro och inte det aktuella k&nnetecknets inneboende
egenskaper. Dessutom ska ond tro bedémas vid den tidpunkt da
registreringsansOkan gors, varfor det saknar betydelse att ensamratten till
kannetecknet i sjalva verket inte ger nagot skydd for I6sningen, medan sokanden
trodde att sa var fallet, i och med att det endast ar sékandens avsikt som ska
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beaktas. Att ansoka om registrering av ett kannetecken i syfte att forbehalla sig en
teknisk 16sning undergraver saledes den rattvisa konkurrensen, dven om den
patenterade tekniska effekten, som skyddas av upphovsrétten, i slutdndan visar sig
vara ineffektiv.

Generaladvokaten anser att de svar som EU-domstolen har lamnat i fraga om
begreppet ond tro é&r tillrackliga for att prova grunden for dverklagandet, utan att
grunda sig pa en icke uppenbar tolkning av férordningen.

Cour d’appel de Paris konstaterade i sin dom av den 25 juni 2021 att industriella
aganderattigheter inte far overforas i syfte att skydda samma egeriskap,hos varan
och att sokandens onda tro k&nnetecknades av en avsikt att skydda enyteknisk
I6sning efter det att patentskyddet hade upphort, utan att,denne. med framgang
kunde klandra domstolen for att forvaxla ond tro med det‘registreringshinder som
avses i artikel 7.1 e ii) i férordning nr 207/20009.

I en dom av den 13 mars 2023 fann Appellationsdemstolenti, Stuttgart,daremot att
den omstandigheten att den karakteristiska resa ‘fargen ‘varynodvandig for att
uppna en teknisk effekt i sjalva verket motsvarade ‘det registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 e ii) i férordning,nr207/2009 av. dem 26 februari 2009,
vilken borde ha aberopats med stodwav' artikel 52.1ya och inte med stod av
artikel 52.1 b.

Hérav foljer att medlemsstaternas appellatiensdomstolar har gjort olika tolkningar
av forhallandet mellan defabselutayogiltighetsgrunder som avses i artikel 7 i
forordning nr 207/2009g50chyden onda“tro som utgdr en ogiltighetsgrund enligt
artikel 52.1 b i den férardningen:

Fragor som har hanskjutits for forhandsavgorande

Foljaktligen uppkommer “fragan om forhallandet mellan de absoluta
ogiltighetsgrunder som avses i artikel 7 i férordning nr 207/2009, dar det hanvisas
till<artikel 52.1 “a, 1"“samma forordning, och artikel 52.1 b som avser
registreringsansékningar som gors i ond tro.

Eftersom ond tro ar ett sjalvstandigt unionsréattsligt begrepp som ska tolkas
enhetligt, bor foljande fragor stéllas till EU-domstolen:

Ar de ogiltighetsgrunder som utgors dels av registrering av ett varumarke i strid
med bestammelserna i artikel 7, dels av ond tro fran sokandens sida vid tidpunkten
for registreringsansokan, vilka omfattas av artikel 52.1 a respektive artikel 52.1.b i
samma forordning, fristaende och inte till ndgon del dverlappande?

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

Ska artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 tolkas s, att ond tro inte ska anses
foreligga hos en sbkande som har gett in en ans6kan om varumarkesregistrering i
avsikt att skydda en teknisk 16sning, nér det efter det att denna ansdkan gavs in
upptackts att det inte finns nagot samband mellan den tekniska l6sningen i fraga
och de kdnnetecken som ansokan om varumarkesregistrering avser?

Av dessa skal hanskjuter domstolen
med beaktande av 267 i fordraget om Europeiska unionens funktionssatt
fragor till Europeiska unionens domstol:

1. Ska artikel 52 i foérordning nr 207/2009 av ‘den 26 ebruari 2009 om
gemenskapsvarumarken tolkas sa, att de ogiltighetsgrundersomiavses i artikel 7.1
a ar fristdende fran och inte inkluderar sadan oad tra'som avses,i artikel 52.1 b?

2. Om den forsta fragan besvaras nekahde, kanysokandens onda tro bedémas
enbart mot bakgrund av det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e
i) 1 forordning nr 207/2009 utan attydet faststélls ‘att det kannetecken som
varumarkesansokan avser endast/bestar, avaen, formpa’en vara som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat?

3. Ska artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 tolkas sa, att ond tro inte ska
anses foreligga host "en “sokande, som har gett in en ansokan om
varumarkesregistrering havsikt att skydda en teknisk 16sning, nar det efter det att
denna ansokan gavsyin upptackts att' det inte finns nagot samband mellan den
tekniska 16sningen i, fraga Joch de kannetecken som ansdkan om
varumarkesregistrering avser?

[utelamnas]



