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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 4 april 2019"
Mal C-104/18 P
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS
mot
Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO),
ytterligare deltagare i rittegangen:
Joaquin Nadal Esteban
”"Overklagande — EU-varumirke — Férordning nr 207/2009 — Ogiltighetsférfarande — Figurmirke med
ordelementen STYLO & KOTON - Avslag pa ansokan om ogiltighetsforklaring — Ond tro”

I. Inledning

1. Ett i ond tro registrerat varumérke kan senare forklaras ogiltigt. Dock uppkommer fragan vad som
anses utgora ond tro och hur ond tro kan faststillas.

2. EU-domstolen har redan gjort vissa grundldggande konstateranden och tribunalen har i olika

forfaranden kunnat fordjupa sig i dessa fragor. Emellertid saknas fortfarande en slutgiltigt klarlaggande
av dessa. Forevarande overklagande ger domstolen tillfille att precisera sin praxis.

II. Tillimpliga bestimmelser
3. De tillimpliga bestimmelserna i forevarande forfarande foreligger i varumérkesfoérordningen.?

4. Artikel 52.1 i varumirkesforordningen (nu artikel 59.1 i forordning 2017/1001) innehaller foljande
absoluta ogiltighetsgrunder:

"Efter ansokan till immaterialrattsmyndigheten eller pa grundval av ett genkdromél i mal om
varumairkesintrang ska ett EU-varumairke forklaras ogiltigt i foljande fall:

a)

b) Om sokanden var i ond tro niar ansokan om varumérkesregistrering gavs in.”

1 Originalsprak: tyska.

2 Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), dndrad genom
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (ersatt med Europaparlamentets
och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varuméarken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
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5. I artikel 52.3 i varumarkesforordningen (nu artikel 59.3 i forordning 2017/1001) foreskrivs foljande
mojlighet till partiell ogiltigforklaring:

"Om det finns grund for ogiltighet endast ndr det géller en del av de varor eller tjanster for vilka
EU-varumairket &r registrerat, ska varumarket forklaras ogiltigt endast for berdrda varor eller tjanster.”

6. Artikel 65 i varumairkesférordningen (nu artikel 72 i forordning 2017/1001) innehéaller foljande
bestammelser om det rittsliga forfarandet och dess konsekvenser:

”1. Beslut av 6verklagandendmnden i fraga om 6verklaganden far 6verklagas till tribunalen.

6. Immaterialrattsmyndigheten ska vidta de atgdrder som kravs for att folja tribunalens dom eller, vid
overklagande av denna dom, domstolens dom.”

III. Bakgrund till tvisten och tidigare forfarande

7. Den 25 april 2011 ansokte Joaquin Nadal Esteban, hos Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) om att foljande varumérke skulle registreras for klasserna 25
(klader, fotbekladnader, huvudbonader), 35 (annons- och reklamverksamhet, foretagsledning,
foretagsadministration, kontorstjanster) och 39 (transport, emballering/paketering och férvaring av

gods, anordnande av resor) i Nice-6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjianster av den 15 juni 1957 for varumarkesregistrering, med dndringar och tilligg:

STYLO
&
K$ToN

8. Klaganden, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (Koton), reste invdndningar mot denna
ansOkan pa grundval av sina egna éldre figurmérken som bada har féljande utférande:

@

KOTON

9. Dessa varumairken var registrerade for klasserna 25 och 35 men inte for klass 39. I fraga om de bada
forstnamnda klasserna beaktades invdandningarna.

10. Déremot registrerades det omtvistade varumérket den 5 november 2014 med nummer 9917436 for
tjidnster inom klass 39.

11. Den 5 december 2014 ingav Koton ansékan om ogiltighetsforklaring av detta varumirke under
aberopande av ond tro i enlighet med artikel 52.1 b i varumirkesférordningen.
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12. EUIPO:s annulleringsenhet avslog denna ansokan och oOverklagandendimnden avslog dérpa
overklagandet av detta beslut. Genom den 6verklagade domen av den 30 november 2017, Koton
Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ej
publicerad, = EU:T:2017:853),  ogillade  slutligen  ocksd  tribunalen  oOverklagandet av
overklagandendmndens avgorande.

13. Alla tre avgorandena grundade sig pa att Kotons varumérken inte omfattade de tjanster for vilka
det omtvistade varumarket registrerats.

IV. Yrkanden

14. Den 13 februari 2018 inkom Koton med forevarande overklagande, i vilket Koton har yrkat att
domstolen ska

1) upphéva den overklagade domen,

2) ogiltigférklara det angripna beslutet,

3) ogiltigforklara EU-varumirke nr 9917436, och

4) forplikta Joaquin Nadal Esteban och EUIPO att ersitta rittegdngskostnaderna.
15. EUIPO har yrkat att domstolen ska

1) bifalla 6verklagandet, och

2) forplikta EUIPO och Joaquin Nadal Esteban att ersdtta rattegangskostnaderna.
16. Déaremot har Joaquin Nadal Esteban yrkat att domstolen ska

1) ogilla 6verklagandet, och

2) forplikta Koton att ersitta rattegdngskostnaderna.

17. Parterna har yttrat sig skriftligen samt muntligen, vid forhandlingen den 6 december 2018.

V. Rittslig bedomning

18. Det maste forst och framst fastslas att Kotons yrkande om ogiltigforklaring av det omtvistade
varumirket inte kan tas upp till provning. Dels har Koton inte yrkat detta vid tribunalen, varfor
yrkandet redan dirigenom skulle utvidga saken i maélet. Dels &r det enligt artikel 65.1 i
varumirkesforordningen bara Overklagandendmndens avgorande som kan Gverklagas  till
unionsdomstolarna.

19. Koton och EUIPO vinder sig emellertid framfor allt mot en relativt tydlig avvikelse i den
overklagade domen fran befintlig rattspraxis. Jag kommer forst att ta upp denna avvikelse (i avsnitt A)
innan jag undersoker om ytterligare grunder dnda kan motivera den overklagade domen (i avsnitt B).
Avgorandet i forevarande overklagande dr ddarmed avhingigt av om en ytterligare och hittills inte
beaktad omstandighet som EUIPO redovisat utgor foremal for forfarandet eller har anforts for sent (i
avsnitt C). Avslutningsvis kommer jag att yttra mig om maélet vid tribunalen (i avsnitt D).
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A. Nodvindigheten av att identiska eller liknande varor eller tjanster anvinds

20. Koton anfor i sin enda grund for overklagandet att tribunalen i punkterna 44 och 60 i den
overklagade domen har &sidosatt artikel 52.1 b i varumérkesférordningen. EUIPO stoder denna
argumentering.

21. I enlighet med artikel 52.1 b i varumérkesforordningen ska EU-varumairket efter ansokan till
immaterialrattsmyndigheten forklaras ogiltigt om sokanden var i ond tro vid ansokan om registrering
av varumarket.

22. I punkt 44 i den 6verklagade domen har tribunalen bekriftat 6verklagandendmndens asikt, att ond
tro fran sokandens sida i den mening som avses i artikel 52.1 b i varumérkesforordningen forutsdtter
att en tredje part anvinder ett identiskt eller liknande kdnnetecken for en identisk eller liknande
produkt eller en identisk eller liknande tjanst som kan forvixlas med det kdnnetecken for vilken
ansokan om registrering inges.

23. Efter att ha underként ytterligare anforanden fran Kotons sida, géllande huruvida Koton atnjuter
varumirkesskydd for liknande eller identiska tjanster, faststdllde tribunalen i punkt 60 i den
overklagade domen att 6verklagandendmnden med ritta hade faststillt att Joaquin Nadal Esteban vid
registreringen av det omtvistade varumairket inte var i ond tro, eftersom detta registrerades for
tjianster som skiljer sig frain dem som uppvisar Kotons éldre varumarken.

24. Fastén tribunalen trots detta dnda har beaktat andra omsténdigheter, vilka jag kommer att ta upp
nedan (i avsnitt B), &r ndimnda bada punkter i den Overklagade domen behéftade med ett allvarligt
rattsligt fel.

25. Anvindningen av ett identiskt eller liknande kdnnetecken for en identisk eller liknande produkt
eller en identisk eller liknande tjanst som kan forvixlas med det kidnnetecken for vilket ansokan om
registrering inges dr ndmligen, s som tribunalen sjilv i punkterna 32 och 40 i den o6verklagade
domen korrekt forklarar,® endast en faktor som i synnerhet bor beaktas.* Vid bedomningen av om
sokanden ér i ond tro maste samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet beaktas, vilka forelag vid
den tidpunkt da ansokan om registrering av ett kinnetecken som gemenskapsvarumirke gavs in.”

26. Domstolens praxis bor heller inte kritiseras, vilket jag i det foljande kommer att pavisa i
enskildheter genom fem separata resonemang.

27. Som Koton och EUIPO med ritta framhéller forutsitter for det forsta ogiltighetsgrunden i
artikel 52.1 b i varumaérkesforordningen inte att sokanden ar innehavare av ett varumirke fér samma
eller liknande varor eller tjanster. I stéllet kan i princip vem som helst ansdka om ogiltigforklaring av
ett varumérke pa grundval av ond tro.

3 Likasd exempelvis tribunalens dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM — Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77,
punkt 20), tribunalens dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com/HABM - Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689,
punkt 26), och tribunalens dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./HABM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372,
punkt 22).

4 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 37 och 53). Se dven dom av den
27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 36).

5 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 37), dom av den 3 juni 2010,
Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 42), och dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12,
EU:C:2013:435, punkt 36).
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28. Nodvindigheten av att beakta alla relevanta faktorer ar for det andra en nédvandig konsekvens av
den subjektiva karaktdren av begreppet ond tro. Ett sddant subjektivt rekvisit kan endast faststdllas mot
bakgrund av de objektiva omsténdigheterna i det enskilda fallet.® I enlighet hirmed har domstolen
ocksa tolkat den bestimmelse om registrering av domdnnamn i ond tro som anvinds for
varumadrkesrdtten, vilken faktiskt i nagra sprakversioner skulle kunna tolkas som en uttémmande
forteckning over rekvisit i friga om ond tro, pa sa sitt att forteckningen 6ver omstandigheter inte &r
uttommande.’

29. For det tredje foljer nodviandigheten att allsidigt beakta alla relevanta faktorer dven av sjilva
foremalet ond tro.

30. Varken domstolen eller lagstiftaren har hittills utformat en uttémmande definition av ond tro.*
Denna aterhallsamhet dr dndamaélsenlig, eftersom man knappast kan forutse vilka fall som i framtiden
kommer att upptrdada och da kommer att behova bedomas.

31. Vid provningen av ond tro kan rittspraxis dock ge vigledning vad giller att fastsld ett missbruk.’
Missbruk kédnnetecknas av ett objektivt och ett subjektivt rekvisit. Vad giller det objektiva rekvisitet
ska ett antal objektiva forhédllanden foreligga av vilka det framgar att det mal som efterstravas med
unionsbestimmelserna inte har uppnatts, trots att de villkor som uppstills i dessa bestimmelser
formellt sett har uppfyllts. I fraga om det subjektiva rekvisitet maste det av en rad sakliga grunder
framga att det visentliga syftet med ifragavarande agerande &r ett uppnd en oberdttigad fordel.
Forbudet mot férfaranden som utgér missbruk dr namligen inte relevant nir det kan finnas en annan
motivering for transaktionerna én att uppnd en (oberittigad) fordel." Dirmed &r det dven hir av vikt
att allsidigt bedoma de relevanta faktorerna.

32. Om man tolkar ond tro enligt artikel 52.1 b i varumérkesférordningen som en utformning av
forbudet mot forfaranden som utgér missbruk bor det tillimpliga syftet med varumérkesskyddet och
den eventuellt oberittigade fordelen framfor allt faststillas med beaktande av varumirkets
grundldggande funktion. Denna funktion bestar i att garantera den berérda varans eller tjédnstens
ursprungsidentitet for konsumenten eller den slutlige anvdndaren genom att gora det mojligt for
denne att utan forvaxlingsrisk sdrskilja den fran sadana varor eller tjanster som har ett annat
ursprung. !

33. I enlighet med detta har domstolen redan fastslagit att ansokan om ett varumairke, som inte syftar
till anvindning av detta i enlighet med dess grundliggande funktion, kan vara i ond tro."” Ond tro kan
framfor allt forekomma om sokanden o6ver huvud taget inte @mnar anvdnda varumirket sasom
sddant,” men ocksd om denne avser att anvinda varumirket i syfte att vilseleda konsumenter om
ursprunget av varor eller tjdnster.

6 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 42), dom av den 3 juni 2010,
Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 45), och dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12,
EU:C:2013:435, punkt 36).

7 Dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, sdrskilt punkterna 37-39).

8 Se forslag till avgorande av generaladvokat Sharpston i mal Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148,
punkterna 35, 36 och 57).

9 Se tribunalens dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, punkterna 144 och 145).

10 Dom av den 14 december 2000, Emsland-Stirke (C-110/99, EU:C:2000:695, punkterna 52 och 53), dom av den 28 juli 2016, Kratzer (C-423/15,
EU:C:2016:604, punkterna 38—40), och dom av den 26 februari 2019, N Luxembourg 1 m.l. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-299/16,
EU:C:2019:134, punkt 124).

11 Dom av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7), dom av den 11 nars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145,
punkt 43), och dom av den 31 januari 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, punkt 84).

12 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 44 och 45).

13 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 44 och 45). Se dven dom av den
3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkterna 46—48).
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34. Man kan darfor, for det fjdrde, direkt forestélla sig ytterligare varianter av ond tro, vilka inte
forutsdtter en overlappning med en redan gjord ansokan. Man tidnker hér pa fall da en person ansoker
om registrering av ett varumarke i det enda syftet att hindra en kommande ansdkan om registrering av
detta varumirke fran en annan aktor ("trademark squatting”).'*

35. Domstolen har aven, for det femte, tidigare slagit fast att en ansokan i ond tro kan vara fallet i fraga
om ett varumédrke med vilket sokanden ville ligga grunden for forviarv av ett beskrivande
doménnamn.” Om ansokan om registrering av ett varumirke fér samma eller liknande varor eller
tjidnster redan gjorts hade dérvid ingen betydelse.

36. Darmed ar det for antagandet om att ond tro foreligger inte absolut nodvandigt att en tredje part
anvinder ett identiskt eller liknande kénnetecken for en identisk eller liknande produkt eller en
identisk eller liknande tjanst, vilken kan forvixlas med det kdnnetecken for vilket ansokan om
registrering inges.

37. Resultatet blir detsamma om ond tro inte, pa sa satt som missbruk, skulle vara avhédngigt av att ett
mal inte uppnas och en oberittigad fordel utan, som generaladvokat Sharpston forslagit, en avvikelse
fran godtagna principer for etiskt beteende eller drliga affirsmetoder.” Aven inom denna
fragestéllning maste dock alla relevanta faktorer beaktas.

B. Tribunalens sakprovning

38. Av att ovannamnda rittsliga fel har konstaterats foljer dock inte med nodvindighet att den
overklagade domen ska upphévas. Tribunalen har namligen trots vad den fastslagit i punkterna 44
och 60 i den 6verklagade domen beaktat ytterligare faktorer.

39. I punkterna 54—57 i den 6verklagade domen tar tribunalen upp att Joaquin Nadal Esteban négra ar
tidigare upprattholl en affarsforbindelse med Koton, och saledes maste kinna till dess varumarke, samt
att Joaquin Nadal Esteban invént mot registreringen i Spanien av ett varumaérke tillhorigt Koton. Dessa
grunder for misstankar récker dock enligt tribunalens asikt inte till for att anse att det foreligger ond
tro.

40. Man kan dérav sluta sig till att tribunalen — i strid med sina egna konstateranden i punkterna 44
och 60 i den overklagade domen — inte betraktade de angivna tjansternas identiska eller liknande
karaktdr som absolut nodvandig for att man ska sluta sig till att ond tro forekommit.

41. Foljaktligen har tribunalen i stor utstrickning beaktat Kotons argument. Det kvarstir dock en
motségelse i skélen i den overklagade domen.

C. Den tillkommande faktor som EUIPO tagit upp
42. EUIPO grundar dock sitt 6verklagande pa ytterligare en faktor, som tribunalen inte beaktat.

43. Joaquin Nadal Esteban hade faktiskt ursprungligen ansokt om registrering av sitt varumarke for
identiska varor och tjénster, namligen for klasserna 25 och 35. Hans ansokan avslogs dock pa grund
av Kotons invidndningar i fraga om dessa klasser. Darmed forelag det endast pa grund av dessa
invandningar vid registreringen inte lingre nagon Gverlappning mellan Kotons varumirken och det
omtvistade varumérket med avseende pa de berorda varorna och tjansterna.

14 Se tribunalens dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).
15 Dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkterna 46 och 47).
16 Forslag till avgorande i mal Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 60).
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44. Vid den muntliga forhandlingen anslét sig Koton till denna argumentering.

45. I detta avseende uppkommer tva fragor. For det forsta om detta anforande fran EUIPO 6ver huvud
taget kan tas upp till provning och — om sa ar fallet — for det andra vilken betydelse man bor tillméta
denna faktor.

1. Upptagande till sakprovning av EUIPO:s argument

46. Koton har inte uttryckligen gjort Overlappningen av den ursprungliga ansokan med
skyddsomfanget for sina dldre varumairken till foremal for sina aktuella grunder vid tribunalen och
inte heller i sitt 6verklagande. Koton har endast framhallit att Joaquin Nadal Esteban i sin egenskap av
tidigare affarspartner maste kénna till Kotons varumirken och att hans eget varumérke uppvisade stor
likhet med dessa. Dessutom har Koton hénvisat till en i Spanien anhéngiggjord réttstvist med Joaquin
Nadal Esteban, i vilken Joaquin Nadal Esteban har motsatt sig ett av detta foretags varumarken.

47. Det ar saledes tvivelaktigt om argumenteringen i EUIPO:s svarsskrivelse rorande 6verlappning av
varorna och tjansterna rdcker till for att gora detta forhéllande till foremal fér 6verklagandet.

48. Enligt artikel 174 i rattegangsreglerna ska yrkandena i svarsskrivelsen avse att overklagandet helt
eller delvis ska bifallas, avvisas eller ogillas. Enligt artikel 176 i rittegdngsreglerna kan dessutom
parterna i det aktuella malet vid tribunalen inge ett anslutningséverklagande genom en separat
handling, som ska vara &tskild fran svarsskrivelsen. Anslutningséverklagandet ska enligt artikel 178.1
och 178.3 andra meningen i rittegangsreglerna avse upphévandet, helt eller delvis, av den 6verklagade
domen, pa grundval av grunder och argument som inte far vara desamma som dem som aberopats i
svarsskrivelsen. Av dessa bestimmelser tillsammans framgar att svarsskrivelsen inte far innehalla
yrkanden om att den overklagade domen ska upphévas av skal som ar atskilda fran och sjélvstandiga i
forhallande till de skdl som anges i Overklagandet. Sadana skidl kan endast anforas i ett
anslutningséverklagande. "

49. Om man séledes skulle komma till det resultatet att den ursprungliga 6verlappningen med Kotons
varor och tjanster inte anforts, skulle EUIPO:s argumentering om detta underkidnnas sasom ej mojlig
att uppta till provning.

50. Jag betraktar emellertid en sddan bedomning av Kotons argumentering som alltfor strang.

51. Den ursprungliga 6verlappningen i fraga om klasserna 25 och 35 ingick ndmligen redan fran borjan
i forfarandena vid tribunalen och domstolen i de ostridiga sakforhallandena.'® I tribunalens
sakframstéllning i den Overklagade domen upptas i punkterna 3 och 8 &tminstone den avslagna
ansokan for klass 35." Tribunalen hénvisar till och med i punkt 39 i den 6verklagade domen till
konstateranden fran invandningsforfarandet for att fastsla att Kotons dldre varumairken inte géllde for
klass 39.

52. Parterna har darfor gjort den ursprungliga 6verlappningen i frdga om varorna och tjdnsterna till
foremal for forfarandena vid tribunalen och domstolen. Detta maste saledes beaktas vid provningen av
ond tro.

17 Dom av den 10 november 2016, DTS Distribuidora de Televisién Digital/kommissionen (C-449/14 P, EU:C:2016:848, punkterna 99-101), och
dom av den 30 maj 2017, Safa Nicu Sepahan/Rat (C-45/15 P, EU:C:2017:402, punkt 20).

18 Se i fraga om mal T-687/16 punkterna 10 och 11 i Kotons ansokan, punkterna 10 och 11 i Joaquin Nadal Estebans svaromél samt punkt 11 i
EUIPO:s svaromal. I forevarande forfarande se punkt 13 i Kotons éverklagande och punkt 1 i EUIPO:s svarsskrivelse. Joaquin Nadal Esteban
har inte skriftligen invédnt mot denna framstéllning utan i stillet uttryckligen bekréftat denna vid den muntliga férhandlingen.

19 Det bor i sammanhanget papekas att punkt 3 i den bindande engelska sprakversionen av den overklagade domen innehaller ett uppenbart
oversdttningsfel, da det dar inte star klass 39 utan klass 41.
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2. Betydelsen av den ursprungliga overlappningen av ansokan med de varor och tjdnster som skyddas av
Kotons varumdrken

53. Tribunalen har alltsd utelamnat en faktor vid prévningen av ond tro.

54. Denna faktor dr ocksa relevant, eftersom den mojliggor slutsatser i fraga om Joaquin Nadal
Estebans avsikter vid ansokan om registrering av sitt omtvistade varumirke. Dessa avsikter &r av
betydelse for beddmningen av ond tro, eftersom EU-varumérket enligt artikel 52.1 b i
varumairkesforordningen efter ansokan till immaterialrattsmyndigheten eller pa grundval av ett
genkdromal i mal om varumairkesintrang ska forklaras ogiltigt, om sokanden var i ond tro ndr
ansokan om varumdrkesregistrering gavs in.”

55. Koton och EUIPO har under dberopande av ett avgorande fran tribunalen® anfért att man inte kan
uppdela ansokan for bedomningen av ond tro pa sa sdtt att endast en del, hdr ansokan for klasserna 25
och 35, skulle betraktas som gjord i ond tro, men inte den andra delen, ansokan for klass 39.

56. Denna fraga har dven uppkommit i ett pagaende mal i en nagot annorlunda aspekt. Det giller dar
huruvida hela ansokan skedde i ond tro om och i den méan sokanden avsag att anvdnda varumairket for
nagra av de angivna varorna eller tjdnsterna, men inte avsag att gora detta i fraga om andra angivna
varor eller tjanster.” Mot bakgrund av tidigare praxis att ansoka om registrering av varumirken for
hela klasser av varor och tjanster,” vilka sékandena som oftast alls inte kunde, for att inte séiga "inte
ville”, tiacka in pa fullgott sitt, innehaller fragestillningen betydande sprangkraft.

57. Artikel 52.3 i varumairkesforordningen talar for delbarhet av en ansékan om varumirke som
partiellt gjorts i ond tro, d& det diar anges en mojlighet att ogiltigforklara ett EU-varumirke endast for
en del av de varor eller tjinster for vilka varumarket har registrerats. >

58. Till skillnad fran andra ogiltighetsgrunder dr ond tro dock inte ett fel i sjalva varumirket utan
kommer sig av omstindigheterna i samband med ansokan.” Vid fel i fraga om ett varumirke kan
man latt tdnka sig att detta endast hanfor sig till vissa varor eller tjdnster men inte star i vagen for
varumdrkets anvandning for andra varor eller tjanster. Daremot blir det betydligt svarare att godta att
en ansOkan om exklusiva rattigheter for vissa varor eller tjanster med ett visst kidnnetecken &r gjord i
god tro om samma ratt ocksa yrkas i ond tro med avseende pa andra varor eller tjanster.

59. Dessutom skulle uppdelningen av en ansdkan om registrering av ett varumairke i en del som gjorts
i ond tro och en del som gjorts i god tro utgora ett incitament for att ansoka om registrering av
varumarken for en storre grupp av varor och tjdnster én vad som de verkliga avsikterna i fraga om
anvindbarhet motiverar. Man skulle da inte frukta for nagon nackdel for ett faktiskt anvint
varumaérke i hdndelse av att en ond tro avsldjas. Vad Joaquin Nadal Esteban anforde vid den muntliga
forhandlingen bekriftar denna risk, dd han ndmligen har pastatt att han ansokt om registrering av sitt
varumairke for klasserna 25 och 35 eftersom det for detta inte uppkom nagra extra kostnader. Om han
hade vetat att hans ansokan &dven for klass 39 skulle ogillas vid en ansokan i ond tro for de
forstnamnda klasserna, skulle han sékerligen ha avstatt fran en sadan.

20 Se dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 35), samt dom av den
27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 36).

21 Tribunalens dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./HABM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 48).
22 Mal C-371/18, Sky (EUT C 276, 2018, s. 27).
23 Se dom av den 19 juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 Se dom av High Court (Overdomstolen), Arnold J. (Férenade kungariket) av den 6 februari 2018, Sky/Skykick (HC-2016-001587, [2018] EWHC
155 (Ch), punkterna 232 och 234).

25 Forslag till avgorande av generaladvokat Sharpston i mal Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 41).
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60. I forevarande forfarande ér det dock inte nodvéndigt att slutgiltigt fastsla om en ansékan i samtliga
fall kan delas upp, eller till och med maste delas upp, i en del som gjorts i ond tro och en del som
gjorts i god tro. Att ansdkan om registrering av ett varumarke ursprungligen gillde varor och tjanster
i fraga om vilka sokanden kénde till eller maste kdnna till att det forekom identiska eller liknande
varumirken kan namligen i alla hdndelser utgora ett tungt vdgande indicium for att dven ansokan om
registrering av detta varumdrke for andra varor eller tjanster skedde i ond tro.

61. Atminstone pa grund av detta tillkommande forhallande ankommer det pa sokanden, Joaquin
Nadal Esteban, att vederldgga tvivlen pa att ansokan gjorts i god tro. For ett sadant vederldggande ar
det av avgorande betydelse om sokanden med sin ansokan kan redovisa att han har ett begripligt och
— datminstone pa grundval av vad han tror sig veta — berdttigat affirsméssigt syfte eller en

"affirsmassig motivering”*.*

62. Den overklagade domen innehaller dock inget som anger att en sddan affirsméssig motivering
anforts eller beaktats.

63. Eftersom saledes inte samtliga relevanta faktorer for en eventuell ond tro beaktats i den
overklagade domen, bor denna upphévas.

D. Madlet vid tribunalen

64. Om tribunalens avgorande upphévs, far domstolen, enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for
Europeiska unionens domstol, antingen sjélv slutligt avgora malet, om det ar fardigt for avgorande,
eller aterforvisa malet till tribunalen.

65. I forevarande fall har tribunalen inte beaktat att Joaquin Nadal Esteban ursprungligen hade ansokt
om registrering av det omtvistade varumarket for tva klasser av varor eller tjanster, for vilka Koton
atnjot varumairkesskydd, och inte heller eventuella argument fran Joaquin Nadal Esteban for den
affairsméssiga motiveringen av hans ansokan. Detta talar for aterforvisning till tribunalen i syfte att
komplettera bedémningen av de faktiska omstindigheterna.”

66. A andra sidan tvistas det inte om ansokan i fraga om de bada andra klasserna, och Joaquin Nadal
Esteban har bland annat vid den muntliga forhandlingen vid domstolen redovisat sina grunder for
ansokan. Koton har visserligen anfort tvivel med avseende pa dessa grunder, men det skulle endast
finnas anledning att prova tvivlen om grunderna motiverade ansdkan om registrering av varumérket.
Dad sa inte ar fallet ror malet endast den réttsliga bedomning av de omstdndigheter som faller under
domstolens behorighet. ”

67. Mot bakgrund av ovanstaende ar det vid provningen av ond tro av avgorande betydelse om Joaquin
Nadal Esteban kan vederldgga tvivlen pa en ansdkan i god tro genom att redovisa sin affirsméssiga
motivering.

26 Sa ar fallet i tribunalens dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM - Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77,
punkt 26), tribunalens dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, punkt 39),
tribunalens dom av den 9 juli 2015, CMT/HABM - Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, ej publicerad, EU:T:2015:481, punkterna 36
och 37), och tribunalens dom av den 5 juli 2016, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO - Freistaat Bayern
(NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, ej publicerad, EU:T:2016:391, punkt 53).

27 Se dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 46—52), och dom av den
3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 47).

28 Se dom av den 21 juni 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/kommissionen (C-135/11 P, EU:C:2012:376, punkt 79), dom av den
11 september 2014, CB/kommissionen (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punkt 98), dom av den 18 december 2014, kommissionen/Parker-Hannifin
(C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punkt 100), och dom av den 26 juli 2017, Rat/Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584, punkt 56).

29 Dom av den 10 juli 2008, Bertelsmann och Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, punkt 29), dom av den
29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/kommissionen (C-352/09 P, EU:C:2011:191, punkt 179), och dom av den 21 februari 2013, Seven for all
mankind/Seven (C-655/11 P, ej publicerad, EU:C:2013:94, punkt 79).
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68. Man maste har stilla hoga krav pa argumenteringen. Redan det forhallandet att en sokande vet,
eller maste veta, att andra aktorer anviander ett identiskt eller liknande kannetecken som varumirke,
om &n for andra varor eller tjanster, motiverar ndmligen tvivel pa att ansokan gjorts i god tro. Varfor
skulle man medvetet ta risken att konsumenterna skulle sitta de egna varorna eller tjansterna i
samband med en annan leverantor?

69. Om man, som Joaquin Nadal Esteban, till och med avsiktligt forsoker att ansoka om registrering av
ett sadant kénnetecken dven for varor eller tjdnster for vilka andra aktorer har ett varumairkesskydd
fordjupas sddana tvivel.

70. Den av Joaquin Nadal Esteban anforda affirsméssiga motiveringen racker inte till for att vederldgga
niamnda tvivel. Han dberopar i huvudsak sin avsikt att erbjuda vissa tjédnster och i samband dérmed
anvinda viaskor pa vilka det omtvistade varumairket redan anbringats, eftersom han hade erhéllit dessa
vaskor fran Koton som emballage for vissa varor. Darigenom inskrianker sig Joaquin Nadal Estebans
motivering till ren bekvamlighet. Det saknas dock varje angivande av ett berittigat intresse av att ta
riskerna med att hans egna tjanster skulle forbindas med Koton eller forhindras av Koton vid framtida
verksambhet.

71. Man bor foljaktligen utga fran att ansokan om registrering av det omtvistade varumarket gjordes i
ond tro. Darfor bor overklagandendmndens beslut forklaras ogiltigt.

72. Den ansokan som Koton gjorde vid tribunalen om att uppdra at EUIPO att forklara det omtvistade
varumairket ogiltigt var ddremot inte maojlig att uppta till prévning. Tribunalen och domstolen kan inte
ge EUIPO nagra instruktioner. EUIPO ska i stéllet i enlighet med artikel 65.6 i varumérkesforordningen
dra konsekvenserna av domslut och grunder i gemenskapsdomstolens domar.*

VI. Rittegangskostnader

73. Enligt artikel 184.2 i rdttegangsreglerna ska domstolen besluta om réttegangskostnaderna nér
overklagandet bifalls och domstolen avgor malet slutligt. Enligt artikel 138.1, vilken enligt artikel 184.1
i rdttegangsreglerna dr tillaimplig pa Overklaganden, ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Dessa kostnader inbegriper enligt artikel 190.2 i
rattegangsreglerna de kostnader for parterna som var nodvindiga for forfarandet vid
overklagandenamnden.

74. 1 forevarande mal ar Joaquin Nadal Esteban helt och fullt tappande part med sina yrkanden.

75. Visserligen dar EUIPO med sitt yrkande vinnande part i dverklagandet men &r &nda pa grund av
sina avgoranden i fraga om saken i malet och dd denna myndighet vid tribunalen yrkat ogillande av
talan ansvarig for att 6verklagandet 6ver huvud taget blev nodvéndigt. Det ar darfor endast foljdriktigt
att EUIPO har yrkat att sjélv forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna.

76. Koton dr visserligen tappande part med sin ansokan om ogiltigforklaring av det omtvistade
varumirket eller om att EUIPO ska ogiltigforklara detta men helt och fullt vinnande part i malet,
eftersom EUIPO &dnda forpliktas att bara konsekvenserna av forevarande dom.

77. Foljaktligen ska Joaquin Nadal Esteban och EUIPO forpliktas att ersdtta Kotons kostnader och
samtidigt béra sina egna respektive rittegdngskostnader.

30 Dom av den 23 april 2002, Campogrande/kommissionen (C-62/01 P, EU:C:2002:248, punkt 43), samt tribunalens dom av den 31 januari 2001,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ HABM (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33, punkt 33), tribunalens dom av den 11 juli 2007, El Corte
Inglés/HABM-Bolafos Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios) (T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 20), och tribunalens dom av den
16 maj 2017, Metronia/EUIPO - Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, €j publicerad, EU:T:2017:340, punkt 16).
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VII. Forslag till avgorande

78. Foljaktligen bor domstolen enligt min uppfattning besluta f6ljande:

1)

2)

3)

4)

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 30 november 2017, Koton
Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16,
EU:T:2017:853), upphévs.

Overklagandet fran Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret ogillas i évrigt.

Det beslut som meddelades av andra oOverklagandendamnden vid Europeiska unionens
immaterialrdattsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2016 (drende R 1779/2015-2) ogiltigforklaras.

Overklagandet fran Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret ogillas i évrigt.
Joaquin Nadal Esteban och EUIPO ska var och en béra sina rittegdngskostnader och gemensamt

till lika delar ersétta de réittegangskostnader som uppkommit for Koton Magazacilik Tekstil Sanayi
ve Ticaret i forfarandena vid 6verklagandendmnden, tribunalen och domstolen.
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