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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
TAMARA CAPETA
foredraget den 13 juli 2023

Mal C-382/21 P

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)
mot

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

"Overklagande — Immaterialritt — Gemenskapsformgivningar — Férordning (EG) nr 6/2002 —
Artikel 41.1 — Ratt till prioritet — Prioritetsansprak grundat pa en internationell ansdkan ingiven
inom ramen for konventionen om patentsamarbete (PCT) — Prioritetstid —
Pariskonventionen for skydd av den industriella dganderédtten — Artikel 4 — Med den
internationella ratten konform tolkning av unionsrédtten — Direkt effekt av internationella avtal —
Proévningstillstdndsordning for 6verklaganden — Fraga som ér av vikt for enhetligheten eller
konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsratten”

I. Inledning

1. Forevarande mal har uppkommit genom att Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet
(EUIPO) har overklagat tribunalens dom av den 14 april 2021, The KaiKai Company Jaeger
Wichmann/EUIPO (Gymnastik- och sportartiklar) (T-579/19, EU:T:2021:186) (nedan kallad den
overklagade domen).

2. Genom den domen ogiltigforklarade tribunalen det beslut av den 13 juni 2019 (drende
R 573/2019-3) varigenom EUIPO:s tredje 6verklagandendmnd hade vagrat att erkdnna en rétt till
prioritet i samband med en anstkan fran The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (nedan
kallat KaiKai) om registrering, i enlighet med férordning nr 6/2002,> av gymnastik- och
sportartiklar som gemenskapsformgivning. KaiKais prioritetsansprak grundade sig pa en tidigare
internationell ansokan som hade limnats in inom ramen fér konventionen om patentsamarbete
(nedan kallad PCT).?

3. Formellt finns det endast en grund fér 6verklagandet, ndmligen att tribunalen asidosatte
artikel 41.1 i forordning 6/2002. De argument som EUIPO har anfort aktualiserar emellertid
vasentliga fragor som ror forhéllandet mellan for unionen bindande internationella avtal och
unionens sekundirrdtt liksom unionsdomstolarnas befogenheter och skyldigheter i det

' Originalsprék: engelska.
2 Rédets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) (nedan kallad férordning
6/2002).

*  Undertecknad i Washington, D.C., den 19 juni 1970 och senast dndrad den 3 oktober 2001 (Forenta nationernas fordragssamling,

volym 1160, nr 18336, s. 231).
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sammanhanget. Dessutom aktualiserar 6verklagandet fragan om tolkning av en internationell
konvention, i det aktuella fallet Pariskonventionen fér skydd av den industriella dganderdtten
(nedan kallad Pariskonventionen).*

4. Det var av dessa skil som provningstillstand meddelades for 6verklagandet i enlighet med den
ordning med krav pa  provningstillstand for  o6verklaganden (nedan  kallad
provningstillstandsordningen) som har inforts genom artikel 58a i stadgan for Europeiska
unionens domstol.® Detta dr det forsta mal om oOverklagande for vilket EU-domstolen har
meddelat provningstillstand sedan den ordningen inférdes den 1 maj 2019. For att
provningstillstand ska meddelas for ett 6verklagande som faller under ndimnda ordning kravs att
overklagandet aktualiserar en fraga som &r av vikt for enhetligheten eller konsekvensen i, eller
utvecklingen av, unionsrétten.

5. Efter en kortfattad redogorelse for bakgrunden till mélet (II) kommer jag att sdga nagra ord om
provningstillstdndsordningen och om skilen till att provningstillstind meddelades for det nu
aktuella overklagandet (III). Darefter kommer jag att bedoma parternas argument i sak (IV).

II. Bakgrund

A. Tilléampliga bestimmelser

1. Férordning 6/2002
6. Iartikel 41.1 i férordning 6/2002 stadgas foljande:

"Den som i vederborlig ordning har ldmnat in en ansdokan om ett formskydd eller en
nyttighetsmodell i eller med verkan for en stat som é&r part i Pariskonventionen eller i avtalet om
upprattande av Varldshandelsorganisationen, eller dennes rattsinnehavare, skall vid inlaimningen
av en ansdkan om en registrerad gemenskapsformgivning for samma formgivning eller
nyttighetsmodell atnjuta prioritet under sex manader fran den dag da den forsta ansokningen
lamnades in.”

2. Pariskonventionen
7. L artikel 4 A 1 i Pariskonventionen foreskrivs foljande:

"Den som i ett av [landerna som ar parter i Pariskonventionen] i behorig ordning gjort ansokan
om patent eller om skydd for nyttighetsmodell eller f6r industriellt monster eller modell eller for
fabriks- eller handelsmarke eller hans réttsinnehavare skall for ansokan i de dvriga landerna dga en
prioritetsritt under tid, som hir nedan bestimmes.”

*  Undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och dndrad den 28 september 1979 (Forenta
nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305).

Se vidare punkterna 28—-43 i detta forslag till avgérande.

¢ Se artikel 58a tredje stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol (nedan kallad stadgan) och artikel 170a.1 i domstolens
rattegangsregler.
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8. Artikel 4 C 1 i Pariskonventionen har féljande lydelse:

"Tiden for ovanndmnda prioritetsratt utgor i fraga om patent och nyttighetsmodeller tolv
manader samt i frdga om industriella monster och modeller dvensom fabriks- eller
handelsmérken sex manader.”

9. Iartikel 4 E i Pariskonventionen stadgas foljande:

”1. Da i ett land skydd sokes for industriellt monster eller modell under aberopande av ritt till
prioritet pa grund av ansékan om skydd for nyttighetsmodell, skall prioritetstiden vara den som
ar bestaimd for industriella monster och modeller.

2. Vidare ar det tillatet att i ett land soka skydd for nyttighetsmodell med anspréak pa prioritet,
grundad pa en ans6kning om patent, och omvént.”

B. Bakgrund till mdlet vid tribunalen

10. Den 24 oktober 2018 ingav KaiKai till EUIPO en gemensam ansdkan om registrering av
gemenskapsformgivning avseende tolv formgivningar i enlighet med férordning 6/2002. KaiKai
gjorde ansprak pa prioritet med hénvisning till den tidigare internationella ansékan med nummer
PCT/EP2017/077469, som bolaget den 26 oktober 2017 hade ingett inom ramen fér PCT.

11. EUIPO:s granskare tillimpade artikel 41.1 i forordning 6/2002 och bifoll den gemensamma
ansokan men avslog prioritetsanspraket med motiveringen att den tid som hade forflutit sedan
ingivandet av KaiKais internationella ansokan dversteg den sexméanadersperiod som anges i den
bestimmelsen.

12. KaiKai 6verklagade beslutet till 6verklagandendmnden och gjorde dérvid véasentligen géllande
att den tillampliga prioritetstiden var tolv manader och inte sex manader.

13. Genom beslut av den 13 juni 2019 (R 573/2019-3) ogillade EUIPO:s tredje
overklagandendamnd KaiKais dverklagandet. Namnden fann i allt vdasentligt att granskaren hade
tillampat artikel 41.1 i férordning 6/2002 pa ett korrekt siatt genom att géra beddmningen att en
internationell ansdkan ingiven inom ramen fér PCT kan likstillas med en ansékan om
nyttighetsmodell, och darfor kan liaggas till grund for ett prioritetsansprak avseende en
gemenskapsformgivning, men att sadan prioritet maste goras géllande inom den foreskrivna
sexmanadersperioden och att langre tid hade forflutit i KaiKais drende.

C. Forfarandet vid tribunalen och den éverklagade domen

14. Den 20 augusti 2019 overklagade KaiKai 6verklagandendmndens beslut till tribunalen. Till
stod for overklagandet &beropade KaiKai tva grunder. Den forsta avsidg asidosittande av
vasentliga formforeskrifter och den andra avsag asidosittande av forordning 6/2002.

15. Genom den 6verklagade domen bif6ll tribunalen KaiKais 6verklagande savitt avsag den andra

grunden och ogiltigforklarade 6verklagandendmndens beslut. Daremot meddelade tribunalen inte
nagot avgorande savitt avsag den forsta grunden.
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16. Tribunalen fann att EUIPO hade haft fog for sin bedomning att en internationell ansokan
inom ramen fér PCT kan ldggas till grund for ett prioritetsansprdk avseende en
gemenskapsformgivning i enlighet med artikel 41.1 i forordning 6/2002 men att EUIPO i det
aktuella fallet hade begatt ett fel genom att tillimpa en prioritetstid pa sex manader i stéllet for tolv
manader.

17. Bakgrunden till den slutsatsen var att tribunalen ansag att KaiKais internationella ansékan
inom ramen for PCT &ven var att betrakta som en internationell ans6kan om patent, och inte
endast som en internationell ansokan om nyttighetsmodell. I detta sammanhang konstaterade
tribunalen att artikel 41.1 i férordning 6/2002 inte innehaller nagon regel om vilken prioritetstid
som foljer av en ansokan om patent, utan att det déri endast anges hur lang prioritetstiden ska
vara om prioriteten grundar sig pa en tidigare ansokan om formgivning eller nyttighetsmodell,
ndmligen sex manader i sistndmnda fall. For att denna lucka i lagstiftningen skulle kunna fyllas
var det enligt tribunalen nodvandigt att beakta artikel 4 i Pariskonventionen.

18. Tribunalen forefaller ha gjort bedomningen att det enligt Pariskonventionen dr mojligt att
framstdlla prioritetsansprak mellan olika par av immaterialriattstyper. Dérfér medger
Pariskonventionen enligt tribunalen att ett ansprak pa prioritet for en formgivning (industriellt
monster eller modell) grundas pa en tidigare ansékan om patent. Vidare fann tribunalen att
prioritetstiden i ett sddant fall &r tolv manader, eftersom det i artikel 4 C 1 i Pariskonventionen
anges att prioritetstiden for patent ar tolv manader.

19. Tribunalen ansag att den relevanta prioritetstiden for ett par bestdende av ett tidigare patent
och en senare formgivning bestims av den period som i Pariskonventionen anges for patent.
Skilet till detta var att det i Pariskonventionen enligt tribunalen slas fast en allmin regel med
inneborden att den tidigare rattighetens karaktdir bestimmer prioritetstidens langd. Enligt
tribunalens uppfattning ar artikel 4E 1 i Pariskonventionen — dar det foreskrivs att den
prioritetstid som har faststillts for den senare rattigheten dr avgérande om denna senare
rattighet dr en formgivning och den tidigare réttigheten ar en nyttighetsmodell — en specialregel
som utgor ett undantag fran denna allménna regel.

20. Foljaktligen fann tribunalen att EUIPO hade gjort en felaktig bedémning nér myndigheten
hade dragit slutsatsen att prioritetstiden i ett fall dar en tidigare internationell ansokan om patent
laggs till grund for ett ansprak pa prioritet for en ansékan om gemenskapsformgivning var sex
manader.

D. Forfarandet vid EU-domstolen

21. Den 23 juni 2021 ingav EUIPO det nu aktuella 6verklagandet av tribunalens dom. EUIPO har
yrkat att EU-domstolen ska upphéva den 6verklagade domen och ogilla KaiKais 6verklagande vid
tribunalen i forsta instans. Dessutom har EUIPO yrkat att domstolen ska forplikta KaiKai att
betala samtliga rittegangskostnader.

22. Den 23 juni 2021 ingav EUIPO ocksé en ansokan om prévningstillstand for 6verklagandet i
enlighet med artikel 58a i stadgan och artikel 170a i domstolens réttegédngsregler.

23. Genom beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann

(C-382/21 P, EU:C:2021:1050), bifoll domstolen ansokan och meddelade provningstillstand for
overklagandet.
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24. 1 svaromalet, som inkom den 25 februari 2022, yrkade KaiKai att domstolen skulle ogilla
overklagandet och forplikta EUIPO att betala samtliga rattegdngskostnader.

25. Genom beslut av domstolens ordférande den 8 april 2022 tillits kommissionen att intervenera
till stéd for EUIPO:s yrkande.

26. EUIPO ingav replik den 30 maj 2022 och KaiKai ingav duplik den 11 juli 2022.

27. Vid den muntliga forhandlingen den 13 mars 2023 yttrade sig EUIPO, KaiKai och
kommissionen.

III. Provningstillstandsordningen och dess tillimpning i forevarande mal

28. Som jag har namnt i inledningen ovan ar detta det forsta mal dar domstolen har meddelat
provningstillstand for ett overklagande enligt den sirskilda ordningen for detta.” Att detta
forfarande dr sd nytt foranleder mig att gora ett antal péapekanden om
provningstillstandsordningen och dess anvandning i férevarande mal.

A. Nadgra synpunkter pd provningstillstandsordningen

29. Inférandet av provningstillstandsordningen &r ett led i (den pégdende) reformen av
unionsdomstolen. Bakgrunden var att ett stort antal overklaganden gavs in i mal dér tvisten
redan hade provats tva ganger, forst av en oberoende overklagandendmnd och sedan av
tribunalen, och att dessa overklaganden ofta avvisades eller ogillades med hénvisning till att de
var uppenbart ogrundade. Avsikten med provningstillstindsordningen &r att domstolen ska
kunna koncentrera sig pa de mal som kraver dess fulla uppmarksambhet.®

30. Provningstillstandsordningen tillimpas for niarvarande pa beslut meddelade av oberoende
overklagandendmnder vid fyra EU-byraer (EUIPO, Gemenskapens viaxtsortsmyndighet,
Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska unionens byra for luftfartssikerhet) samt pa
beslut meddelade av samtliga oberoende overklagandendmnder som inrdttas efter den

Utoéver i forevarande mal har provningstillstand hittills d&ven meddelats i fem andra mél, som samtliga rér EU-varumérket. Tre av méalen
aktualiserar fragor med koppling till Brexit (se beslut av den 7 april 2022, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2022:295,
beslut av den 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, och beslut av den 18 april 2023, Shopify/EUIPO,
C-751/22 P, EU:C:2023:328). De bada andra malen aktualiserar fragor som ror advokaters oberoende infér unionsdomstolarna (se beslut
av den 30 januari 2023, bonnanwalt/EUIPO, C-580/22 P, ej publicerat, EU:C:2023:126, och beslut av den 8 maj 2023, Studio Legale Ughi
e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2023:441).

8 Se Europaparlamentets och radets forordning (EU, Euratom) 2019/629 av den 17 april 2019 om #éndring av protokoll nr 3 om [stadgan]
(EUT L 111, 2019, s. 1), artiklarna 1-3 och skélen 1, 4 och 5; pressmeddelande nr 53/19 fran Europeiska unionens domstol, Luxemburg,
den 30 april 2019. For en allmin diskussion om provningstillstindsordningen, se exempelvis De Lucia, L., "The shifting state of rights
protection vis-a-vis EU agencies: A look at Article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union”, European Law
Review, vol. 44, 2019, s. 809, Gaudissart, M.-A., "L’admission préalable des pourvois: une nouvelle procedure pour la Cour de justice”,
Cahiers de droit européen, 2020, s. 177, och Orzan, M.F., "Some remarks on the first applications of the filtering of certain categories of
appeals before the Court of Justice”, European Intellectual Property Review, vol. 42, 2020, s. 426.
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1 maj 2019 inom nagon annan EU-byra.” Om unionslagstiftaren godtar det forslag som
unionsdomstolen nyligen har lagt fram, kommer ordningen &ven att tillimpas pa ett antal andra
EU-byraer som har en oberoende 6verklagandendmnd. '

31. Enligt provningstillstindsordningen ska domstolen meddela provningstillstand for ett
overklagande, helt eller delvis, endast om detta “aktualiserar en frdga som &r av vikt for
enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsréitten”." Ansdkan om
provningstillstdnd ska inges av klaganden i en sérskild handling som bifogas till 6verklagandet, av
vilken ska framga varfor overklagandet enligt klaganden ar av vikt for enhetligheten eller
konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrétten.

32. Det anges inte ndrmare i de ifragavarande processuella bestimmelserna vad som avses med en
fraga som dr av vikt for enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsritten,
utan tanken &r att detta dr ndgot som domstolen ska sla fast i sin praxis.”* Vidare ger
anvindningen av ordet "eller” snarare dn “och” i dessa bestimmelser ("enhetligheten eller
konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsritten”) vid handen att provningstillstand skulle
kunna meddelas for ett 6verklagande dven om det endast &r en eller tva av dessa aspekter som
berdrs och inte alla tre.

33. Denna Oppna lydelse tyder pa att domstolen har stort utrymme fér skonsmaéssig bedomning
ndr den ska avgdra huruvida ett visst overklagande aktualiserar en fraga som enligt dess
uppfattning ér av vikt for unionsrattsordningens 6vergripande utveckling.

34. Detta far mig att tdnka pa jamforbara ordningar sasom reglerna for certiorari vid United
States Supreme Court (Forenta staternas hogsta domstol). Den ordningen tillimpas nér det
inkommer en begidran om provning av ldgre domstolars avgoranden savitt avser fragor som ror
federal lagstiftning, och provningstillstand fér sadana mal meddelas normalt endast nidr dessa
skulle kunna ha nationell betydelse, gora det maojligt att jamka samman motstridiga avgoranden
eller ha prejudikatsvérde.

35. Enligt Rule 10 fér United States Supreme Court, med rubriken "Overviganden avseende
provning i kraft av certiorari’," finns det inte nagon réttighet att fa till stand provning i kraft av
certiorari, utan detta ar en fraga for United States Supreme Courts skdnsméssiga bedomning,
varvid provningstillstaind meddelas endast ndr o6vertygande skil foreligger. I ndamnda

°  Se artikel 58a forsta och andra stycket i stadgan.

10 Begdran om dndring av artikel 58a i stadgan skulle medfora tilligg av sex EU-byrder som existerade den 1 maj 2019 (Byran f6r samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter, Gemensamma resolutionsndmnden, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska virdepappers- och
marknadsmyndigheten, Europeiska forsdkrings- och tjianstepensionsmyndigheten och Europeiska unionens jirnvigsbyrd). Dessutom
skulle provningstillstindsordningens tillimpningsomrade utdkas till att omfatta 6verklaganden av tribunalens avgoranden angdende
fullgorandet av ett avtal som innehaller en skiljedomsklausul, i den mening som avses i artikel 272 FEUF. Se begiran framstilld av
domstolen med stod av artikel 281 andra stycket [FEUF], om &ndring av protokoll nr 3 om [stadgan], tillgdnglig pa adressen
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/sv/.

1 Artikel 58a tredje stycket i stadgan; se dven artikel 170a.1 i domstolens réttegangsregler. Beslut réorande provningstillstand fattas av en f6r
andamalet sérskilt inrédttad avdelning vid domstolen; se artikel 170b i rittegdngsreglerna.

12 Se artikel 170a i domstolens réittegangsregler; se dven, exempelvis, beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger
Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkterna 20-22, 27 och 28).

3 Se, for ett liknande resonemang, Gaudissart, anférd i fotnot 8 i detta forslag till avgorande, s. 188 (ddr denne noterar att vissa
radsdelegationer foreslog att begreppen enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsritten skulle definieras i de
processuella bestimmelserna, men att det forslaget inte vann bifall och att det i stéllet Gverlits at domstolen att gora detta i sin praxis).

4 Se, exempelvis, webbplatsen f6r US Courts under "Supreme Court Procedures”, tillginglig pa adressen
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1.

Rules of the Supreme Court of the United States, antagna den 5 december 2022 och i kraft fran och med den 1 januari 2023, tillgingliga
pa adressen https://www.supremecourt.gov/filingandrules/2023RulesoftheCourt.pdf.
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bestammelse riaknas det upp ett antal faktorer som kan tas i beaktande, med det anges ocksa att
dessa "varken reglerar eller uttémmande beskriver [United States Supreme Courts] utrymme for

skonsmadssig bedomning”. ¢

36. Provningstillstdindsordningen kan enligt min asikt ses som ett slags "EU-certiorari”. Tanken &r
inte att alla fel som tribunalen begar ska kunna rattas till, utan endast de fel som é&r av visentlig
betydelse. Provningstillstand ska darfor meddelas endast i fall ddr domstolens avgorande kan fa
grundldaggande betydelse for unionsréttsordningen. "

37. Dessutom gor provningstillstandsordningen att domstolens funktion som unionens hogsta
domstol och forfattningsdomstol framgar tydligare.’® Den medfér ndamligen att domstolen far
befatta sig med “konstitutionella” mal av betydelse for unionen dir det behéver goras tolkningar
av unionsréttens grundlaggande konstitutionella principer och av den horisontella och vertikala
befogenhetsférdelningen.

38. Enligt min uppfattning stirker provningstillstindsordningen dven tribunalens roll. I alla de
fall diar domstolen inte meddelar provningstillstand for ett overklagande, blir tribunalen
namligen domstol i sista instans for tvister mellan enskilda och unionsmyndigheter pa ett antal
omraden (dédribland immaterialrétt), vilket medfor att tribunalens tolkning av tillamplig ratt blir
bindande inom hela unionen.

B. Fragor som motiverar provningstillstandet for det aktuella overklagandet

39. Av beslutet om provningstillstand for 6verklagandet’ framgar att den 6verklagade domen
inte endast kan ha prejudikatsviarde for framtida mal rorande prioritetsrattigheter utan dven
aktualiserar vdsentliga fragor savitt avser unionsrétten i fraga om yttre forbindelser liksom den
horisontella befogenhetsférdelningen mellan unionsdomstolarna och andra unionsinstitutioner.
Detta foranledde domstolen att dra slutsatsen att det aktuella 6verklagandet aktualiserar fragor
som dr av vikt for enhetligheten "och” konsekvensen i, “och” utvecklingen av, unionsrétten.

40. Enligt min uppfattning aktualiserar forevarande mal tva olika uppséttningar av fragor som
motiverar provningstillstandet.

¢ T Rule 10 for United States Supreme Court ndmns att f6ljande ger en indikation péa beskaffenheten hos de skil som kan foranleda United
States Supreme Court att bifalla en begidran om provning: “a) En federal appellationsdomstol har meddelat ett avgérande som strider
mot ett avgorande av en annan federal appellationsdomstol vilket ror samma vésentliga fréga, har avgjort en vésentlig fraga av federal
karaktdr pa ett sdtt som strider mot ett avgérande meddelat av en delstatsdomstol i sista instans eller har avvikit i sddan utstrackning
fran vedertagen och sedvanlig réttskipning — eller godtagit en sddan avvikelse frén en ligre domstols sida — att detta gor det pékallat for
United States Supreme Court att utéva sina tillsynsbefogenheter. b) En delstatsdomstol i sista instans har avgjort en vésentlig fraga av
federal karaktdr pa ett sétt som strider mot ett avgérande meddelat av en annan delstatsdomstol i sista instans eller av en federal
appellationsdomstol. ¢) En delstatsdomstol eller en federal appellationsdomstol har antingen avgjort en visentlig fraga som ror federal
ratt och som inte har avgjorts, men bor avgoras, av United States Supreme Court eller har avgjort en vésentlig fraga av federal karaktar
pé ett sétt som strider mot relevanta avgéranden av United States Supreme Court.”

17 Jamfor, savitt avser certiorari-ordningen i Forenta staterna, Giannini, L.J., "Access Filters and the Institutional Performance of the
Supreme Courts”, International Journal of Procedural Law, vol. 12, 2022, s. 190, sarskilt s. 218.

18 For en liknande slutsats rorande domstolen i samband med omprévningsforfarandet enligt artikel 256 FEUF, se Brkan, M., "La procédure
de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau réglement de procédure”, i: Mahieu, S. (red.), Contentieux
de I'Union européenne: Questions choisies, Larcier, 2014, s. 489. Se &ven Rousselot, R., "La procédure de réexamen en droit de I'Union
européenne”,Cahiers de droit européen, 2014, s. 535.

1 Se beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkterna 31-34).
En redogoérelse for EUIPO:s argument finns i punkterna 13-19 i det beslutet.
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41. Den forsta uppsittningen av fragor ror tillampligheten vid unionsdomstolarna av
internationella avtal som &r bindande fér unionen. Narmare bestdmt ror en av dessa fragor
forhallandet mellan sddana avtals direkta effekt och deras tolkningseffekt. I férevarande mal har
EUIPO gjort gillande att tribunalen fyllde en (enligt EUIPO:s asikt icke-existerande) lucka i den
relevanta unionslagstiftningen (forordning 6/2002) genom att tillmita direkt effekt till
Pariskonventionen (som tribunalen enligt EUIPO tolkade fel). Enligt EUIPO:s uppfattning har
Pariskonventionen inte direkt effekt i unionsréttsordningen. Samtidigt har EUIPO inte férnekat
Pariskonventionens mdjliga tolkningseffekt. Saledes finns det anledning for domstolen att
klargora nér ett internationellt avtal har direkt effekt och huruvida ett internationellt avtal kan ha
tolkningseffekt om det saknar direkt effekt.

42. En annan fraga som aktualiseras ndr det giller internationella avtals tillimplighet ror
granserna for konform tolkning, sdrskilt huruvida dessa grinser ar desamma nér
unionslagstiftning ska tolkas pa ett sitt som dar konformt med internationella avtal och nir
nationell lagstiftning ska tolkas pa ett siatt som dr konformt med unionsrétten. Den fragan har
uppkommit till f6ljd av EUIPO:s péstaende att tribunalen 6verskred contra legem-grénsen.
Saledes ger forevarande mal domstolen tillfdlle att sla fast huruvida det &r en metod f6r konform
tolkning att soka efter en lucka i en unionsréttslig bestimmelse.

43. Den andra uppséttningen av fragor som motiverar provningstillstandet for 6verklagandet ror
tolkningen av Pariskonventionen. I forevarande mal har EUIPO gjort gillande att tribunalen
tolkade den konventionen fel. Det foreskrivs enligt EUIPO inte i Pariskonventionen att en
tidigare patentansokan kan ge prioritetsritt i samband med en senare formgivningsansdkan. Inte
heller innehaller Pariskonventionen enligt EUIPO nagon allmidn regel med innebdrden att
prioritetstiden beror pa den tidigare réttighetens karaktér. Detta aktualiserar fragan vad som bor
vagleda domstolen vid dess tolkning av Pariskonventionen och andra internationella avtal.

IV. Bedomning

44. EUIPO har med stod av kommissionen anfort en enda grund for 6verklagandet, namligen
asidosdttande av artikel 41.1 i forordning 6/2002. Denna enda grund sonderfaller i tre
pastaenden. Det forsta innebér att tribunalen tolkade férordning 6/2002 contra legem. Enligt det
andra tillskrev tribunalen Pariskonventionen direkt effekt i strid med unionsritten. Det tredje
pastaendet innebér att tribunalen tolkade Pariskonventionen och PCT fel.

45. EUIPO:s bada forsta pastaenden ror Pariskonventionens tillamplighet vid unionsdomstolarna,
en fraga som jag kommer att diskutera i avsnitt A. Min argumentation foranleder mig att dérvid ta
upp dessa bada péastdenden i omviand ordning. Dérefter kommer jag att diskutera tolkningen av
Pariskonventionen i avsnitt B.

A. Pariskonventionens tillamplighet vid unionsdomstolarna

46. Jag finner det pakallat att inledningsvis erinra om att en réttsregel kan tillimpas pa olika satt i
ett mal.* En mojlighet ar att rattsregeln tillimpas direkt pa vissa faktiska omsténdigheter for att
det ska kunna slas fast vad som giller i réttsligt hinseende, antingen utan att nagra andra regler
behover tillampas eller till och med genom att man underlater att tillimpa andra regler som star i

» Se, for ett liknande resonemang, forslag till avgérande av generaladvokaten Cruz Villalén i mélet Spedition Welter (C-306/12,

EU:C:2013:359, punkt 35).
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véagen for den regel som ska tillampas. Inom unionsratten kallas detta for direkt effekt. En annan
mojlighet ar att rittsregeln tillimpas indirekt, exempelvis genom att den tjanar som végledning
vid tolkningen av en annan regel som ska tillimpas. Inom unionsrétten kallas detta for indirekt
effekt eller tolkningseffekt. Savitt avser diskussionen nedan &r det viktigt att inse att resultatet
blir detsamma i bada fallen. Om en tvist exempelvis avgors direkt pa grundval av ett direktiv, blir
resultatet detsamma som om samma tvist avgors pa grundval av en nationell regel som tolkas
konformt med det direktivet.

47. EUIPO och kommissionen har gjort géllande att Pariskonventionen inte har direkt effekt.
Ingen av dem har uteslutit mojligheten att den kan ha tolkningseffekt, men de anser att detta inte
ar mojligt i det aktuella fallet, eftersom det skulle krava en tolkning contra legem av forordning
6/2002. I den forsta delen av min bedomning nedan kommer jag att hdvda att ett internationellt
avtal dr antingen tillimpligt (bade direkt och indirekt) eller inte tillimpligt (vare sig direkt
eller indirekt) vid unionsdomstolarna. Enligt min asikt dr Pariskonventionen tillamplig, varfor jag
i den andra delen av min beddmning kommer att se ndrmare pa den frdga rorande granserna for
konform tolkning som EUIPO har tagit upp.

1. Pariskonventionens direkta effekt och tolkningseffekt

48. EUIPO har med stéd av kommissionen hédvdat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillimpning nér den ersatte artikel 41.1 i forordning 6/2002 med de (felaktigt tolkade)
bestémmelserna i Pariskonventionen. Dérigenom tillmétte tribunalen direkt effekt till artikel 4 i
Pariskonventionen, i strid med EU-domstolens praxis. Att Pariskonventionen saknar direkt effekt
foljer dven av artikel 25 i denna, och i alla hdndelser &r rekvisiten for direkt effekt (ovillkorlig och
tillrackligt precis) inte uppfyllda.

49. KaiKai har inte diskuterat Pariskonventionens mojliga direkta effekt men har daremot gjort
gillande att det enda som tribunalen gjorde nir den fyllde luckan i artikel 41.1 i foérordning
6/2002 genom att hénvisa till artikel 4 i Pariskonventionen var att godta den konventionens
tolkningseffekt.

50. Vilken effekt kan egentligen ett internationellt avtal sdsom Pariskonventionen ha vid
unionsdomstolarna?

51. Till att borja med ska det noteras att frdgan om hur ett internationellt avtal kan tillimpas
inom unionen uppkommer endast om det aktuella avtalet ingér i unionsréttsordningen. Ett
internationellt avtal ingér i princip i unionsréttsordningen om unionen ar part i det.”" Nar ett
internationellt avtal ingar i unionsrittsordningen, dr det bindande f6r unionsinstitutionerna och
medlemsstaterna? och har foretrade framfor unionens sekundarratt.

52. Unionen ir inte part i Pariskonventionen. Alla dess medlemsstater dr parter i den, men det
innebér inte i sig att Pariskonventionen ingdr i unionsridttsordningen och &ar bindande for
unionsinstitutionerna.

2 Detta slog domstolen fast redan ar 1974. Se dom av den 30 april 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, punkterna 4 och 5).
2 Artikel 216.2 FEUF.
% Se, exempelvis, dom av den 3 juni 2008, Intertanko m.fl. (C-308/06, EU:C:2008:312, punkt 42).
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53. Emellertid dr unionen part i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrétter
(nedan kallat TRIPS-avtalet),* vilket &r ett av de avtal som har ingatts inom ramen fér WTO.
Sjalva TRIPS-avtalet reglerar inte prioritetsrattigheter, men artikel 2.1 déri har f6ljande lydelse:

"Betraffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1-12 och 19
i Pariskonventionen.”

54. Utifran detta ar det majligt att sluta sig till att unionen maste erkdnna prioritetsréttigheter pa
samma sdtt som sadana réttigheter erkdnns i Pariskonventionen.” Saledes har artikel 4 i
Pariskonventionen, som é&r relevant i forevarande mal, blivit bindande f6r unionen genom dess
skyldigheter enligt TRIPS-avtalet.

55. Detta ger emellertid inte nagot svar pa fragan huruvida en sddan part som KaiKai kan aberopa
artikel 4 i Pariskonventionen vid unionsdomstolarna antingen direkt eller med avseende pa
tolkningen av tillimplig unionslagstiftning.

56. Huruvida en lagbestimmelse har direkt effekt beror inte endast pa hur klar bestimmelsen ar
utan dven pa dess sammanhang. Domstolen har i linje med detta konstaterat i sin fasta praxis att
en bestimmelse i ett direktiv, &ven om den ér tillrackligt precis och ovillkorlig, inte kan ha direkt
effekt i en tvist ddr enbart enskilda star mot varandra.”

57. Paliknande sdtt beror fragan huruvida ett internationellt avtal har direkt effekt inte endast pa
klarheten i de bestammelser som &r avsedda att tillerkédnna réttigheter at enskilda utan dven pé det
ifragavarande avtalets art.

58. Fordragen utesluter i princip inte att internationella avtal tillerkdnns direkt effekt. Domstolen
har exempelvis tillmétt ett antal associeringsavtal direkt effekt, bade i fall dér syftet med det
ifragavarande avtalet har varit att forbereda en stat infor ett framtida unionsmedlemskap® och i

% TRIPS-avtalet undertecknades den 15 april 1994 i Marrakesh, utgér bilaga 1C till Avtalet om upprittande av
Virldshandelsorganisationen (WTO) och godkindes genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingéende, pa
Europeiska gemenskapens vignar — vad betriffar frigor som omfattas av dess behorighet — av de avtal som &r resultatet av de
multilaterala forhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 1, volym 38, s. 3).

% Detta skiljer sig fran unionens skyldighet att inte stilla upp hinder for de forpliktelser som medlemsstaterna har iklétt sig i egenskap av
parter i Pariskonventionen. Denna skyldighet att inte stélla upp hinder foljer av artikel 2.2 i TRIPS-avtalet, dir det foreskrivs att
ingenting i det avtalet ska undanta medlemmarna fran skyldigheten att fullgora sddana forpliktelser som de har gentemot varandra enligt
Pariskonventionen. EU-domstolen har funnit att unionen har en sidan skyldighet att inte stilla upp hinder fér medlemsstaternas
forpliktelser i forhallande till Romkonventionen om skydd for utdvande konstnérer, framstéllare av ljudupptagningar samt radioféretag, i
vilken medlemsstaterna men inte unionen ar parter. Enligt domstolen uppkommer denna skyldighet f6r unionens del pa grundval av
artikel 1.1 i det fordrag om framféranden och fonogram som Virldsorganisationen for den intellektuella dganderétten (Wipo) har
antagit, ett fordrag som unionen déremot ér part i. Se dom av den 15 mars 2012, SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140,
punkt 50).

% Se, analogt, dom av den 15 november 2012, Bericap Zarédéstechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, punkt 70). En sddan tolkning kom
ocksa till uttryck i punkt 15 i 6verklagandendmndens beslut i férevarande fall: "F6r unionen, som inte &r medlem av Pariskonventionen i
egenskap av mellanstatlig organisation men som &r medlem av WTO, dr artikel 4 i Pariskonventionen siledes tillimplig i kraft av
artikel 2.1 i TRIPS-avtalet.”

7 Domstolen slog fast den principiella avsaknaden av horisontell direkt effekt i dom av den 26 februari 1986, Marshall (152/84,
EU:C:1986:84, punkt 48), och dom av den 14 juli 1994, Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, punkt 20), och den har sedan dess
bekriftat sin stdndpunkt i ett stort antal mal. Se, exempelvis, dom av den 24 januari 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33,
punkt 37), och dom av den 18 januari 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, punkt 32).

% Se, bland annat, dom av den 8 mars 2011, Lesoochranérske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, punkt 45).

» Domstolen har exempelvis godtagit den direkta effekten av bestimmelser i associeringsavtal mellan unionen och icke-medlemsstater
som tillerkéinde enskilda en etableringsritt som de kunde gora géllande i domstol. Se dom av den 27 september 2001, Gloszczuk
(C-63/99, EU:C:2001:488, punkterna 30-38), och dom av den 20 november 2001, Jany m.fl. (C-268/99, EU:C:2001:616, punkterna 26
och 28).

10 ECLLI:EU:C:2023:576



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAPETA — MAL C-382/21 P
EUIPO/THE KaiKar COMPANY JAEGER WICHMANN

fall dér detta inte har varit syftet.* Vidare har domstolen godtagit den direkta effekten av andra
bilaterala avtal, sisom Open Skies-avtalet med Forenta staterna,® och av vissa bestimmelser i
multilaterala avtal saisom Yaoundé- och Lomékonventionerna® och protokollet om skydd av
Medelhavet mot fororening fran landbaserade kallor. *

59. Det dr i stdllet primdrt WTO-avtalens beskaffenhet snarare &n nagon oklarhet i deras lydelse

som har foranlett den rattspraxis diar domstolen slagit fast att dessa avtal i princip saknar direkt
effekt.

60. Mot bakgrund av sin praxis rorande WTO-systemet har domstolen ocksa i princip uteslutit
att TRIPS-avtalet skulle kunna ha direkt effekt.*

61. Med tanke pa att det dr via TRIPS-avtalet som vissa bestimmelser i Pariskonventionen har
blivit en del av unionsritten och blivit bindande for unionen, skulle man kunna ténkas sluta sig
till att dessa bestimmelser i princip inte heller bor tillmatas direkt effekt.

62. Vad domstolen avsag nér den hénvisade till WTO-avtalens beskaffenhet som argument for att
pa principiell nivd utesluta att dessa avtal skulle kunna ha direkt effekt var det flexibla och
omsesidiga i de forpliktelser som unionen har iklétt sig gentemot andra avtalsslutande parter.
WTO-systemet ar flexibelt i sa matto att dess bestaimmelser kan kringgéds och att det medger att
de tvister som da kan uppsta bildggs med hjélp av olika forhandlingslosningar.* Den flexibiliteten
gor det mojligt for unionens politiska institutioner, liksom for 6vriga parter i WTO-avtalen, att
vidlja 16sningar som domstolen kan finna inte 6éverensstimmer med WTO:s krav. Domstolen har
funnit att den, for att sla vakt om ett sadant politiskt manoverutrymme, bor avsta fran att prova
giltigheten av unionslagstiftning mot bakgrund av WTO-regelverket. Visserligen har domstolen
motiverat detta val med utgangspunkt i det rdttsliga begreppet direkt effekt, i stillet for att
forklara det som ett slags genomtdnkt aterhallsamhet med syftet att respektera
befogenhetsfordelningen inom WTO. Att domstolen i princip har vigrat att tillmata
WTO-regelverket direkt effekt beror emellertid enligt min uppfattning inte pa att den har velat
franta enskilda mojligheten att aberopa internationella avtal i domstol, utan snarare pa att den
har 6nskat ge unionsinstitutionerna ett politiskt manoverutrymme.*

%0 Se, exempelvis, dom av den 12 april 2005, Simutenkov (C-265/03, EU:C:2005:213, punkterna 20-29) (rérande bestimmelser i ett
partnerskapsavtal med Ryssland), och dom av den 24 november 2016, SECIL (C-464/14, EU:C:2016:896, punkterna 99-109 och 131-
137) (rorande bestammelser i associeringsavtal med Tunisien och Libanon).

3 Se dom av den 21 december 2011, Air Transport Association of America m.fl. (C-366/10, EU:C:2011:864, punkterna 79-84). I
punkterna 73-78 i den domen godtog domstolen att Kyotoprotokollet om klimatférandringar i princip skulle kunna ha direkt effekt men
slog fast att de aktuella bestimmelserna saknade direkt effekt av det skilet att de inte var ovillkorliga och inte var tillrdckligt precisa.

%2 Se dom av den 12 december 1995, Chiquita Italia (C-469/93, EU:C:1995:435, punkterna 34 och 35).

% Se dom av den 15 juli 2004, Pécheurs de I'étang de Berre (C-213/03, EU:C:2004:464, punkterna 39-47).

# Redan i dom av den 12 december 1972, International Fruit Company m.fl. (21/72-24/72, EU:C:1972:115, punkterna 18 och 27), fann
domstolen att allmédnna tull- och handelsavtalet (Gatt) visserligen ér bindande for unionsinstitutionerna men att dess bestimmelser ar
av en sddan beskaffenhet att de saknar formaga att tillerkdnna enskilda réttigheter. I dom av den 23 november 1999, Portugal/radet
(C-149/96, EU:C:1999:574, punkt 47), fann domstolen att inrdttandet av WTO inte hade &dndrat beskaffenheten av GATT-avtalet eller
andra avtal inom ramen fér WTO.

% Se, exempelvis, dom av den 14 december 2000, Dior m.fl. (C-300/98 och C-392/98, EU:C:2000:688, punkt 44), dom av den
25 oktober 2007, Develey/harmoniseringskontoret (C-238/06 P, EU:C:2007:635, punkt 39), och dom av den 15 mars 2012, SCF
Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140, punkt 46).

% Se, exempelvis, savitt avser GATT-avtalet, dom av den 12 december 1972, International Fruit Company m.fl. (21/72-24/72,
EU:C:1972:115, punkt 21), och dom av den 5 oktober 1994, Tyskland/radet (C-280/93, EU:C:1994:367, punkterna 106—109). Savitt avser
WTO-avtalen allmént, se dom av den 23 november 1999, Portugal/radet (C-149/96, EU:C:1999:574, punkterna 36—42).

7 Se mitt forslag till avgérande i mélet Changmao Biochemical Engineering/kommissionen (C-123/21 P, EU:C:2022:890, punkterna 37-43,
56 och 57). Dom har dnnu inte meddelats i det mélet.
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63. Icke desto mindre har domstolen faktiskt utovat sin behorighet och provat lagenligheten av
unionslagstiftning mot bakgrund av WTO-regelverket i fall dir den har gjort beddmningen att
unionslagstiftaren inte hade haft for avsikt att utnyttja den politiska flexibilitet som
WTO-systemet erbjuder. I en sddan situation inskrédnker en lagenlighetsprévning inte det
utrymme for skonsmaéssiga politiska bedomningar som ar erforderligt pa WTO-nivan.*

64. Darfor ar det mojligt att urskilja tva fall i fraiga om WTO-regelverkets direkta tillamplighet.
Det forsta fallet representeras exempelvis av domen i malet Nakajima® och kénnetecknas av att
domstolen har gjort bedomningen att den ifragavarande unionslagstiftningen antogs med syftet
att genomfora ett WTO-baserat atagande. "Med syftet att genomfora” betyder hir inte endast att
en WTO-forpliktelse har krévt ytterligare genomfdrande, utan det kan dven handla om situationer
dér unionslagstiftaren har beslutat att anpassa (befintlig eller ny) unionslagstiftning till unionens
WTO-ataganden. Det andra fallet representeras exempelvis av domen i malet Rusal Armenal®
och kinnetecknas av att domstolen har gjort bedomningen att det &r mojligt att
unionslagstiftaren trots unionens WTO-forpliktelser onskade anta en for unionen specifik
16sning. Detta betyder inte att unionslosningen strider mot WTO-regelverket utan enbart att
unionslagstiftaren antog denna ldsning utan att darvid efterstridva anpassning till
WTO-forpliktelser.

65. De béada fallen dr 6msesidigt uteslutande. Alltsd ér det — som jag redan har papekat p& annan
plats* — antingen domen Nakajima eller domen Rusal Armenal som ér tillaimplig.

66. I forevarande mal har kommissionen gjort gillande att det inte dr mdjligt att med ledning av
artikel 41.1 i férordning 6/2002 dra slutsatsen att unionslagstiftaren avsag att lata artikel 4 i
Pariskonventionen fungera som unionsnorm savitt avser den tid under vilken prioritet kan goras
gillande i samband med en ansékan om gemenskapsformgivning.* Kommissionen anser i stillet
att unionen har valt en egen l6sning, ndmligen att den som ansoker om gemenskapsformgivning
under sexmanadersperioden kan gora géllande en prioritetsritt baserad pa en tidigare ansdkan
om formgivning eller nyttighetsmodell. Detta skulle betyda, i linje med vad EUIPO har havdat,
att unionslagstiftaren avsiktligt uteslot alla andra typer av tidigare ansokan, déaribland ansokan om
patent. Enligt EUIPO é&r den l6sningen forenlig med Pariskonventionen, men dven om den inte
vore forenlig diarmed skulle detta sakna betydelse, eftersom den &r ett uttryck for
unionslagstiftarens tydliga vilja och eftersom domstolen skulle ga emot denna vilja om den
tillimpade en annan l6sning. Med andra ord befinner vi oss enligt EUIPO i en situation av Rusal
Armenal-typen och inte i en situation av Nakajima-typen, varfor det saknas skal att tillmata
Pariskonventionen direkt effekt.

67. Jag haller inte med. Artikel 41.1 i féorordning 6/2002 bor enligt min asikt tolkas som ett uttryck
for unionslagstiftarens avsikt att anpassa den bestaimmelsen till artikel 4 i Pariskonventionen. Till
att borja med ar lydelsen av artikel 41 i forordning 6/2002 i allt vdsentligt identisk med lydelsen av
artikel 4 i Pariskonventionen, ndgot som domstolen ocksa har konstaterat.” Detta tyder pa att

% Se, for ett liknande resonemang, mitt forslag till avgoérande i malet Changmao Biochemical Engineering/kommissionen (C-123/21 P,
EU:C:2022:890, punkterna 46, 59 och 60).

» Se dom av den 7 maj 1991, Nakajima/radet (C-69/89, EU:C:1991:186) (nedan kallad domen Nakajima). Se d&ven dom av den 22 juni 1989,
Fediol/kommissionen (70/87, EU:C:1989:254).

% Se dom av den 16 juli 2015, kommissionen/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494) (nedan kallad domen Rusal Armenal).
# Se mitt forslag till avgérande i mélet Changmao Biochemical Engineering/kommissionen (C-123/21 P, EU:C:2022:890, punkt 64).

#  Dérvidlag har kommissionen gjort en jimforelse med artikel 25.1 g i férordning 6/2002, dar det uttryckligen hanvisas till artikel 6 ter i
Pariskonventionen, ndgot som enligt kommissionen tyder pa en avsikt att genomfora den konventionsbestimmelsen.

# Se dom av den 5 juli 2018, Mast-Jdgermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, punkt 56).
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lagstiftarens avsikt var att anpassa férordning 6/2002 till Pariskonventionen.* Att lagstiftaren har
hinvisat inte endast till formgivningar utan &dven till nyttighetsmodeller framstar vidare som ett
uttryck for lagstiftarens avsikt att genomfora artikel 4 E 1 i Pariskonventionen, nagot som ocksa
forefaller framgd av forarbetena till férordning 6/2002, dir kommissionen &ndrade sitt
ursprungliga forslag i syfte att anpassa det till artikel 4 E 1 i Pariskonventionen.*

68. Mot bakgrund av det ovan anférda anser jag att beskaffenheten hos Pariskonventionen, som
har inforts i unionsriatten genom TRIPS-avtalet, inte hindrar att den konventionen tillerkdnns
direkt effekt under sadana omstindigheter som é&r for handen i forevarande mal
Unionslagstiftarens avsikt med artikel 41.1 i forordning 6/2002 var att bringa unionens
lagstiftning om formgivningar i Overensstimmelse med Pariskonventionen savitt avsag
forekomsten och varaktigheten av prioritetsrattigheter. Dérfor ér situationen i forevarande
mal jaimforbar med situationen i maélet Nakajima snarare dn med situationen i malet Rusal
Armenal.

69. Jag haller inte heller med om EUIPO:s och kommissionens argument med innebdrden att
artikel 25.1 i Pariskonventionen skulle hindra att den konventionen tillerkdnns direkt effekt. I den
bestémmelsen, vars rubrik lyder "Genomférande av konventionen péa nationell niva”, stadgas
foljande: "Varje land som tilltratt denna konvention forpliktar sig att, i 6verensstimmelse med sin
forfattning, genomfora de atgidrder som &r nodviandiga for att sdkerstdlla konventionens
tillaimpning.” Som jag forstar saken, innebdr den bestdmmelsen helt enkelt att de
konventionsslutande parterna ska gora vad som kravs i enlighet med deras respektive forfattning.
I lander som har valt en vésentligen dualistisk ansats for sin rdttsordnings forhallande till den
internationella ratten kan detta betyda att Pariskonventionen behéver omvandlas till en nationell
rattskalla for att fa effekt. Som jag redan har forklarat, utesluter emellertid unionsférdragen inte
principiellt att internationella avtal som &ér bindande for unionen kan tillmatas direkt effekt. Vissa
av bestimmelserna i Pariskonventionen kan forvisso krdva att unionslagstiftaren gor
kompletterande val, men de bestimmelser som kan genomféras utan kompletterande val kan ha
direkt effekt. Med tanke pa att unionslagstiftaren inte hade for avsikt att utnyttja flexibiliteten i
TRIPS-avtalet utan valde att anpassa unionslagstiftningen rorande prioritetsréttigheter till de
l6sningar som Pariskonventionen erbjuder, ska fragan om den direkta effekten av de aktuella
bestimmelserna i Pariskonventionen avgoras med ledning av huruvida dessa bestaimmelser
uppfyller de sedvanliga rekvisiten, ndmligen att de maste vara tillrackligt precisa och ovillkorliga.
Jag kommer att diskutera tolkningen av de ifragavarande bestimmelserna i Pariskonventionen i
punkterna 94—140 i detta forslag till avgorande.

70. I detta skede av min bedomning ér det namligen nodvéndigt att ta upp en annan fraga. KaiKai
har gjort gillande att tribunalen, ndr den fyllde den aktuella lagstiftningsluckan, inte tillmétte
Pariskonventionen direkt effekt utan tolkningseffekt. Darvidlag haller jag med KaiKai. Saledes kan
EUIPO:s argument att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning genom att tillméta
direkt effekt till (den feltolkade) Pariskonventionen inte vinna framgang, inte darfor att den
konventionen saknar direkt effekt i forevarande mal utan darfor att tribunalen inte tillimpade
niamnda konvention direkt utan i stéllet anvinde den for tolkningsandamal.

“ Se, for ett liknande resonemang, dom av den 20 januari 2022, kommissionen/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38,
punkterna 30 och 34), ddr domstolen fann att likheten i lydelse mellan unionslagstiftning och ett internationellt avtal féranledde
slutsatsen att unionslagstiftaren hade haft for avsikt att genomfora det avtalet.

% Se kommissionens dndrade forslag till radets férordning om gemenskapsmonster, KOM(2000) 660 slutlig, 20 oktober 2000,
motiveringen, avdelning IV, avsnitt 2: Prioritet ("Genom den nya punkt la i artikel 43 blir forordningen om gemenskapsménster forenlig
med artikel 4.E i Pariskonventionen”).
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71. EUIPO anser alltsa att Pariskonventionen inte kan ha direkt effekt men har inte bestritt
mojligheten att den kan ha tolkningseffekt. Ddrmed uppkommer f6ljande fraga:

72. Om vad som édr for handen verkligen ar — sasom EUIPO och kommissionen har gjort géillande
— en situation av Rusal Armenal-typen, och om det dr pakallat att avstd fran att tillméta
Pariskonventionen direkt effekt i syfte att sla vakt om det politiska manéverutrymme som
TRIPS-avtalet ger unionsinstitutionerna, inbegripet mojligheten att avvika fran
Pariskonventionens krav vid regleringen av gemenskapsformgivningar, varfor ska da domstolen
over huvud taget forsoka tolka den relevanta unionslagstiftningen konformt med
Pariskonventionen?

73. Som jag erinrade om inledningsvis (se punkt 46 i detta forslag till avgorande) blir resultatet
detsamma oavsett om domstolen framgangsrikt tolkar unionslagstiftning konformt med ett
internationellt avtal eller om den tillméater det avtalet direkt effekt. Har domstolen valt att avsta
fran att erkdnna en direkt effekt i syfte att sla vakt om unionsinstitutionernas politiska
mandverutrymme i fraga om mojligheten att avvika fran en internationell forpliktelse, dr det av
samma skal pakallat att den avstar dven fran att géra en konform tolkning.

74. Den skyldighet att gora en konform tolkning som &ldggs nationella domstolar ar langtgaende:
den innebér att dessa domstolar maste gora allt de kan for att genom tolkning av nationell ratt
uppna ett resultat som kréavs enligt unionsratten.* Det kravs en konform tolkning inte endast av
den nationella lag som har antagits med syftet att genomfora unionsrétten (oftast ett direktiv)
utan i forekommande fall &ven av andra delar i den nationella rdttsordningen, inbegripet dldre
regler.

75. Overfort till forhallandet mellan unionslagstiftning och internationella avtal skulle detta
betyda att skyldigheten att gora en konform tolkning kom att omfatta all unionslagstiftning,
oavsett om den hade antagits specifikt for genomforandet av ett internationellt atagande eller
inte. Med andra ord skulle unionsdomstolarna vara skyldiga att tolka unionslagstiftning
konformt med ett internationellt avtal inte endast i en situation av Nakajima-typen utan dven i
en situation av Rusal Armenal-typen. Om unionsdomstolarna omfattades av en sadan skyldighet
att gora allt de kan for att tillméta unionslagstiftning samma innebord som den som krévs enligt
ett internationellt avtal dven i fall dar de principiellt har uteslutit att direkt effekt kan foreligga,
skulle detta strida mot det syfte som de har efterstrévat néar de har uteslutit den mojligheten.

76. Inneborden av detta sdvitt avser forevarande mal dr att om syftet med att utesluta att
Pariskonventionen kan ha direkt effekt ar att ge unionslagstiftaren mojlighet att foreskriva att en
tidigare patentansokan inte kan ligga till grund for ansprak pa prioritetsrétt savitt avser en senare
ansokan om gemenskapsformgivning, ar det svart att se hur det skulle kunna vara meningsfullt att
kréva att domstolen énda ska tolka forordning 6/2002 pa ett sitt som innebar att det resultatet
uppnas.

77. For den hiandelse att EU-domstolen inte stiller sig bakom min slutsats att Pariskonventionen
kan ha direkt effekt i forevarande mal, pd grund av att domstolen goér beddmningen att
unionslagstiftaren inte avsdg att anpassa forordning 6/2002 till den konventionen utan i stillet

% Se, exempelvis, dom av den 5 oktober 2004, Pfeiffer m.fl. (C-397/01-C-403/01, EU:C:2004:584, punkt 119), dom av den 24 januari 2012,
Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, punkt 27), och dom av den 6 november 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der
Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874, punkt 59).

47 Se, exempelvis, dom av den 13 november 1990, Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395, punkt 8), och dom av den 10 mars 2011, Deutsche
Lufthansa (C-109/09, EU:C:2011:129, punkt 52).
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valde en unionsspecifik 16sning (som kan vara forenlig eller oférenlig med Pariskonventionen), bor
domstolen darfor sla fast att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning genom att
over huvud taget forsoka gora en konform tolkning. Enligt min asikt dr bade direkt effekt och en
skyldighet att gora en konform tolkning uteslutna i en situation av Rusal Armenal-typen. I en
sadan situation bor det inte vara nagot mojligt tillvigagingssitt att soka efter en lucka i
unionslagstiftningen i syfte att fylla den med en 16sning som dr konform med Pariskonventionen.
Som jag kommer att visa i ndsta avdelning, utgdr konform tolkning en sirskild tolkningsmetod
som krdver att man visar prov pa kreativitet i syfte att uppna ett resultat som krévs enligt
maélnormen (som i det aktuella fallet ar artikel 4 i Pariskonventionen). Darfér bor konform
tolkning anvidndas endast i situationer av Nakajima-typen.

78. Detta for mig in pa nédsta pastdende fran EUIPO:s sida, ndmligen att tribunalen 6verskred
granserna for konform tolkning.

2. Grdnser for skyldigheten att gora en konform tolkning

79. EUIPO har hédvdat att tribunalen tolkade artikel 41.1 i férordning 6/2002 contra legem. Enligt
EUIPO tolkade tribunalen in uttrycken "patent” och "tolv manader” i den bestimmelsens lydelse,
som emellertid ar otvetydig och endast asyftar formgivningar och nyttighetsmodeller samt en
prioritetstid pa sex méanader.

80. KaiKai har bestritt att artikel 41.1 i forordning 6/2002 dr uttommande. Enligt dess &sikt gjorde
tribunalen en riktig bedémning nér den slog fast att det fanns en lucka som behévde fyllas och att
niamnda bestimmelse inte innehaller nagra specifika regler om lingden pé en prioritetstid som
grundar sig pa en patentansokan. Vid forhandlingen framholl KaiKai saledes att det enligt dess
uppfattning inte foreligger ndgon contra legem-tolkning i forevarande mal, eftersom lydelsen av
artikel 41.1 i forordning 6/2002 inte utesluter att andra typer av immaterialratter ldggs till grund
for prioritetsritt.

81. I unionsinterna sammanhang har domstolen sedan domen i malet Pupino* godtagit att det
finns en contra legem-grans for de nationella domstolarnas skyldighet att hitta
unionsréttskonforma losningar. Domstolen har &nnu inte forklarat ndrmare vad den grénsen
innebér, men EUIPO forefaller forsta den sa, att en nationell domstol inte far ga emot en klar och
otvetydig lydelse.®

82. Mot den bakgrunden har EUIPO hévdat att unionslagstiftaren uttémmande och tydligt har
reglerat i vilka fall prioritetsratt kan goéras gillande for en senare ansdkan om
gemenskapsformgivning samt att fallet med en patentansokan inte ingar bland dessa.® Enligt
EUIPO finns det inte nagon lagstiftningslucka i artikel 41.1 i férordning 6/2002, utan tribunalen
tolkade, genom att hitta en sadan lucka, den bestimmelsen contra legem.

% Se dom av den 16 juni 2005 (C-105/03, EU:C:2005:386, punkt 47). Se dven, exempelvis, dom av den 1 augusti 2022, Sea Watch (C-14/21
och C-15/21, EU:C:2022:604, punkt 84), och dom av den 27 april 2023, M.D. (Férbud mot inresa i Ungern) (C-528/21, EU:C:2023:341,
punkt 99).

#  Dérvidlag har EUIPO hidnvisat till dom av den 8 december 2005, ECB/Tyskland (C-220/03, EU:C:2005:748, punkt 31), och dom av den
28 februari 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, punkt 48).

% Samma stdndpunkt kommer till uttryck i punkt 6.2.1.1 i EUIPO:s riktlinjer om granskning av registrerade gemenskapsformgivningar av
den 31 mars 2023 (nedan kallade EUIPO:s riktlinjer), ddr det liksom i den vid den aktuella tidpunkten géllande versionen av den
1 oktober 2018 anges foljande: "Ett dberopande av prioritet som grundar sig pa en tidigare ansékan om patent kommer i princip att
avslés. ...”
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83. Huruvida det ér eller inte r contra legem att hitta en sadan lucka beror, som jag ser saken, pa
vilket tolkningssammanhang en domstol utgdr frdn. Om Pariskonventionen, som via
TRIPS-avtalet ar bindande for unionen, inte hade existerat eller inte var relevant,®! skulle det inte
ha funnits nagon anledning for tribunalen att anse att det finns en lagstiftningslucka. Att soka efter
en sadan lucka kan ddremot vara en framkomlig vig om sammanhanget ar att det ska goras en
tolkning som &r konform med Pariskonventionen. En konform tolkning ar en tolkning vars syfte
inte endast &r att sla fast en bestimmelses innebord utan darutéver ocksa att hitta en specifik
16sning som tillgodoser de krav som f6ljer av malnormen.

84. Pa grundval av lydelsen av artikel 41.1 i forordning 6/2002 har EUIPO gjort géllande att det
klart och otvetydigt anges att en patentansokan inte kan utgora giltig grund for ett ansprak pa
prioritetsriatt med stod av den bestimmelsen. Men ligger det verkligen till pa det séttet? I linje
med vad KaiKai har havdat finns det i sjdlva verket inte ndgon bestimmelse i férordning 6/2002
som uttryckligen utesluter att en patentansokan kan ha den funktionen. P4 samma sétt som
skonheten finns i betraktarens 6ga, finns otvetydigheten i tolkarens.

85. Det enda som uttryckligen ndmns i artikel 41.1 i férordning 6/2002 nir det géller tidigare
ansOkningar ar forvisso tva typer, ndmligen i) en ans6kan om en formgivning och ii) en ansékan
om en nyttighetsmodell. Den som ldser enbart den bestimmelsen har ingen anledning att dra
slutsatsen att unionslagstiftaren "glomde” att reglera fragan om tidigare patentansékningar.

86. Om man ddremot betraktar forordning 6/2002 mot bakgrund av unionens ataganden inom
ramen for Pariskonventionen, som unionen har godtagit i kraft av TRIPS-avtalet, och om man
forstar den konventionen sa, att den kréver att det ska finnas en mojlighet att vid ansokan om
formgivning utnyttja en prioritetsréatt grundad pé en tidigare ansdkan om patent, blir tolkningen
annorlunda. Att det inte ndimns nagot om patent forefaller da i stéllet vara resultatet av en
underlatenhet frén unionslagstiftarens sida. Vid konform tolkning ar en domstol skyldig att
avhjdlpa mojliga forbiseenden frdn lagstiftarens sida. Saledes bor tribunalen inte frantas
mojligheten att, med hanvisning till det pastadda kravet enligt Pariskonventionen att det par som
bestér av ett tidigare patent och en senare formgivning ska vara tillatet, hitta en lagstiftningslucka.
Att soka efter sddana luckor ar efter mitt formenande en godtagbar teknik vid konform tolkning.

87. Sa forefaller det atminstone forhalla sig nédr det giller unionsinterna fragor som ror
unionsréttskonform tolkning av nationell ritt. Som jag redan har forklarat (se punkt 74 i detta
forslag till avgorande), dr den skyldighet att gora en konform tolkning som i sidana
unionsinterna sammanhang avilar de nationella domstolarna av langtgaende beskaffenhet. I det
sammanhanget har domstolen ogirna godtagit nationella domstolars standpunkt att en annan
tolkning av nationell rdtt vore comtra legem, utan domstolen har krdavt att de nationella
domstolarna i syfte att uppna det 6nskade resultatet ska visa prov pa storre kreativitet dn de gor i
sin rent inhemska verksamhet* och till och med gora avsteg fran fast réttspraxis vid tolkningen av
den ifrdgavarande nationella normen.* En aspekt av den kreativitet som krivs handlar om att soka
efter lagstiftningsluckor. **

5t Enligt min ésikt dr Pariskonventionen i sjilva verket irrelevant for tolkningsindamal om det finns skal att utesluta att den kan ha direkt
effekt.

2 For ett sérskilt tydligt exempel, se dom av den 24 januari 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, punkterna 25-31).

% Se, exempelvis, dom av den 17 april 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, punkt 72), och dom av den 5 september 2019,
Pohotovost (C-331/18, EU:C:2019:665, punkt 56).

P4 nagot annat sitt kan jag inte forklara situationen i malet Marleasing. Se, for ett liknande resonemang, den lgsning som
generaladvokaten van Gerven foérordade i sitt forslag till avgérande i mélet Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:310, punkt 10).
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88. Fragan ér emellertid om unionsdomstolarna bor vara lika kreativa nér det krévs av dem att de
ska tolka unionslagstiftning i 6verensstimmelse med unionens internationella dtaganden.

89. Som motivering till skyldigheten att gora en konform tolkning i unionsinterna sammanhang
har domstolen angett foljande: De nationella domstolarna é&r, eftersom de utgoér en del av
medlemsstaterna, bundna av den lojalitetsplikt som numera kommer till uttryck i artikel 4.3 FEU
och betecknas som principen om lojalt samarbete.* Séaledes aligger det de nationella domstolarna
att inom ramen for sina befogenheter, vilka avser lagtolkning, uppné resultat som kréavs enligt
unionsrétten. Vidare innebdr samma lojalitetsplikt att en medlemsstat i dess egenskap av
lagstiftare ska presumeras sakna avsikt att dsidosdtta unionsratten. Av detta foljer underforstatt,
savida inte annat uttryckligen anges, att all nationell lagstiftning — oavsett om den har antagits
fore eller efter en viss unionslagstiftning — 6verensstimmer med unionsrétten.* For de nationella
domstolarnas del innebar detta att de inte gar emot lagstiftarens vilja om de tolkar nationell ratt i
overensstammelse med unionsrétten.

90. Aven om unionen i kraft av artikel 216.2 FEUF eller den internationella principen pacta sunt
servanda ar bunden av sina internationella skyldigheter, grundar sig detta forhallande inte pa
samma lojalitetsplikt av konstitutionell art” som avilar medlemsstaterna i kraft av artikel 4.3
FEU. En presumtion med innebdrden att unionslagstiftaren inte avsag att bryta mot unionens
internationella ataganden kan inte ha samma styrka som den motsvarande presumtionen i
unionsinterna sammanhang.

91. Detta kan anses gora det befogat att anse att skyldigheten att tolka unionsréitten konformt
med internationella avtal 4r mindre langtgaende. Det skulle darfér kunna finnas béttre fog for att
hivda att en domstol som soker efter lagstiftningsluckor gor sig skyldig till contra legem-tolkning i
fall dar det saknas tydliga bevis for unionslagstiftarens avsikt att fullgéra unionens internationella
ataganden. Under alla omstidndigheter behover det i varje enskilt fall d&ven goras en tolkning av
sjalva contra legem-gransen for konform tolkning.

92. Med tanke pa att unionslagstiftaren valde en ordalydelse som var nistintill identisk med
Pariskonventionens nér den reglerade fragan om prioritetsrittigheter i samband med
ansOkningar om gemenskapsformgivning, och trots att unionslagstiftaren ingenstans i férordning
6/2002 uttryckligen angav sin avsikt att ritta sig efter prioritetsreglerna i den konventionen, anser
jag, som jag redan har forklarat (se punkt 68 i detta forslag till avgorande), att forevarande mal ska
anses rora en situation av Nakajima-typen. Av det skilet vore det motiverat — och skulle inte
utgora nagon contra legem-tolkning — att soka efter en lagstiftningslucka i forordning 6/2002, om
Pariskonventionen faktiskt tydligt kravde en prioritetstid pa tolv manader. Tribunalen gjorde
dérfor ingen felaktig bedomning nir den forsokte tolka forordning 6/2002 i 6verensstammelse
med Pariskonventionen.

% Vid den tidpunkt da domstolen forst hinvisade till denna lojalitetsplikt i syfte att motivera skyldigheten att gora en konform tolkning, var
det artikel 5 i EEG-fordraget som var den relevanta bestimmelsen (se dom av den 10 april 1984, von Colson och Kamann, 14/83,
EU:C:1984:153, punkt 26, se dven dom av den 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, punkt 26).

% ] ett fall ddr en medlemsstat har underlétit att inforliva ett direktiv med sin nationella rittsordning kan de nationella domstolarna dra
slutsatsen att lagstiftaren har ansett att medlemsstatens befintliga lagstiftning redan tillgodoser de rittsliga skyldigheter som foljer av det
direktivet.

57 Se, for ett liknande resonemang, Temple Lang, J., "Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty”, Common Market Law Review,

Vol. 27, 1990, s. 645, och "The duties of cooperation of national authorities and Courts under Article 10 EC: two more reflections”,
European Law Review, Vol. 26, 2001, s. 84.
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93. Enligt min asikt innehaller Pariskonventionen emellertid inte nagon regel — och d&n mindre
nagon tydlig regel — som kraver en prioritetstid pa tolv manader, varfor jag anser att tribunalen
tolkade den konventionen fel. Detta for mig in pa den sista delen av mitt forslag till avgorande.

B. Tolkningen av Pariskonventionen
94. Parterna dr huvudsakligen oense om tva saker nér det giller tolkningen av Pariskonventionen.

95. For det forsta har EUIPO med st6d av kommissionen hévdat att tribunalen gjorde en felaktig
bedomning nédr den fann att Pariskonventionen medger att en tidigare patentansokan laggs till
grund for en senare formgivningsansokan. KaiKai har gjort gillande att tribunalen dérvid tolkade
Pariskonventionen ratt.

96. For det andra har EUIPO hévdat att tribunalen gjorde en felaktig bedomning nér den fann att
det i Pariskonventionen slés fast en allmén regel med inneborden att det ér den tidigare ratten som
bestammer prioritetstiden samt att artikel 4 E 1 i den konventionen utgor ett undantag frdn denna
allménna regel. Darfor anser EUIPO att tribunalen gjorde en felaktig bedomning nér den fann att
KaiKai kunde dra fordel av en prioritetstid pa tolv manader. KaiKai har stillt sig bakom
tribunalens tolkning.

97. Som jag ser saken hade tribunalen fog for sin beddmning att Pariskonventionen tillater ett
prioritetsansprik som grundar sig pa ett par bestdende av en tidigare patentansokan och en senare
formgivningsansokan. Diremot anser jag att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillimpning ndr den fann att prioritetstiden skulle vara tolv manader i fall dir ett
prioritetsansprak knutet till en gemenskapsformgivning grundar sig pa en tidigare patentansokan.

98. Innan jag forklarar varfor jag tolkar Pariskonventionen pa det séttet, kommer jag att kortfattat
redogora for de metoder som jag anser att domstolen bor anvinda ndr den tolkar ett
internationellt avtal sasom Pariskonventionen.

1. Metoder for tolkning av ett internationellt avtal

99. Det finns inom den internationella rétten inte nagot domstolsorgan som har befogenhet att
tolka bestaimmelserna i internationella avtal med bindande verkan for alla andra aktorer — inte
ens inom WTO-rétten, oaktat dess tvistlosningsmekanism. Dérfor saknar den internationella
ratten, till skillnad frén unionsréttsordningen, en mekanism som kan garantera en enhetlig
tolkning.

100. Ett verktyg som kan anvindas for att mildra problemet med skiljaktiga tolkningar av
internationella avtal 4r Wienkonventionen om traktatratten (nedan kallad Wienkonventionen)
som innehaller tolkningsregler for internationella avtal.® Unionen ar visserligen inte part i
Wienkonventionen, men reglerna déri utgor en kodifiering av internationell sedvaneritt® och
unionen bor tillimpa dem vid tolkning av internationella avtal.®

% Undertecknad i Wien den 23 maj 1969 (Forenta nationernas fordragssamling, vol. 1155, s. 331).

% Se Forenta nationernas generalforsamling, resolution antagen den 20 december 2018, A/RES/73/202, "Paféljande avtal och paféljande
praxis i frdga om tolkning av traktater”, slutsats 2, punkt 1, enligt vilken artiklarna 31 och 32 i Wienkonventionen ocksa giller som
internationell sedvaneritt.

6 §e, exempelvis, dom av den 25 februari 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, punkterna 42 och 43), och dom av den 14 juli 2022,
OBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (C-500/20, EU:C:2022:563, punkt 56).
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101. I artikel 31.1 i Wienkonventionen anges f6ljande allménna tolkningsregel: "En traktat skall
tolkas arligt i overensstimmelse med den géngse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt
sammanhang och mot bakgrunden av traktatens éndamal och syfte.” Artikel 31.2—31.4 innehaller
ytterligare klargoranden, och i artikel 32 anges nagra kompletterande tolkningsregler.

102. Enligt min uppfattning skiljer sig de tolkningsregler som anges i Wienkonventionen inte sa
mycket fran domstolens sedvanliga tolkningsmetoder. Nar domstolen tolkar Pariskonventionen
bor den darfor beakta dess lydelse, dess sammanhang och det dndamal for vilket den
ursprungligen antogs. Utgangspunkten bor emellertid vara sjalva detta internationella avtals
lydelse, sammanhang och dndamal, inte det sdtt pa vilket unionen har genomfort avtalet i fraga.
Att unionslagstiftaren mahdnda i uppriktig anda férstod Pariskonventionen sa, att den inte tillat
ett par bestdende av ett tidigare patent och en senare formgivning, och att detta méhénda var
skélet till att unionslagstiftaren valde att tillaita enbart tidigare formgivningar eller
nyttighetsmodeller som kalla till prioritetsrattigheter vid ansokan om gemenskapsformgivning,
betyder inte att det sdttet att forsta Pariskonventionen &r korrekt.

103. Mot bakgrund av detta kommer jag nu att ta mig an de bada tvistefragorna.
2. Tidigare patentansokan som kélla till prioritetsrdttigheter for en senare formgivningsansokan

a) Inledande synpunkter

104. Immaterialrattsligt skydd &r territoriellt begrdnsat i s& matto att det giller enbart inom
territoriet for det land (eller den region) som beviljar det. Savitt avser immaterialréttstyper for
vilka registrering &r en forutsiattning for atnjutande av skydd, exempelvis patent,
nyttighetsmodeller och formgivningar, betyder detta att skyddet giller enbart inom det
geografiska behorighetsomréadet for det registreringsorgan som har godként skyddsansokan.

105. Den som onskar lata skydda sin uppfinning, sin formgivning eller det varumérke under vilket
en produkt salufors maste begira skydd i varje enskilt land eller varje enskild region. For att mildra
de problem som det immaterialréttsliga skyddets territoriella begransning medfér, har det genom
Pariskonventionen inforts ett system med prioritetsréttigheter. Det systemet undanrdjer inte
behovet av att ansoka separat om skydd i varje enskilt 6nskat territorium, men det "koper tid” for
den berorde att ansoka om sadant skydd innan potentiella konkurrenter kan gora detta. Den tiden,
som kallas prioritetstid, kan vara sex eller tolv ménader lang och borjar 16pa nédr den forsta
ansokan har ldmnats in i vederborlig ordning.

106. Utover den territoriella begrdnsningen dr det immaterialrittsliga skyddet forenat med en
annan komplikation som har att géra med skillnader i frdga om typer av immaterialratter. Olika
lander har olika definitioner av vad som utgor en viss typ av immaterialrédtt, och alla har inte
regler om samma typer av immaterialrdtter. Exempelvis forefaller det som om elva
unionsmedlemsstater erkdnner nyttighetsmodeller (dven kallade bruksmodeller) som en separat
form av immaterialréatt.® Till yttermera visso har likartade immaterialrattstyper ofta olikartade
beteckningar. Den ndrmaste motsvarigheten i Forenta staterna till vad som i Europa oftast kallas

¢ T andra réttsordningar, exempelvis Tysklands, Schweiz och Forenta staternas, tillimpas en annan ansats. Se Hartwig, H., "Claiming
priority under the Community design scheme”, i: Hartwig, H. (red.), Research Handbook on Design Law, Edward Elgar, 2021, s. 250,
sarskilt s. 253-255.

Dessa unionsmedlemsstater dr Tjeckien, Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Ungern, Osterrike, Polen, Portugal, Slovakien och Finland.
Se EUIPO:s i fotnot 50 i detta forslag till avgorande anforda riktlinjer, punkt 6.2.1.1.

ECLI:EU:C:2023:576 19



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAPETA — MAL C-382/21 P
EUIPO/THE KaiKar COMPANY JAEGER WICHMANN

for en formgivning ér exempelvis ett "design patent” ("formgivningspatent”).® Inte ens termen
"gemenskapsformgivning” dr enhetlig pa unionsnivan. I den engelsksprakiga versionen av
forordning nr 6/2002 hénvisas exempelvis till "Community designs”
("gemenskapsformgivningar”), medan det i den fransksprakiga versionen talas om “dessins ou
modeles communautaires” ("gemenskapsformgivningar eller gemenskapsmodeller”).*

b) Ansokan inom ramen for PCT

107. Ett internationellt forsok att forenkla livet for uppfinnare ér PCT, inom ramen for vilken
KaiKai hade ingett den ansokan som lag till grund for dess begédran att EUIPO skulle erkdnna en
prioritetsratt i forevarande mal.

108. PCT ér ett internationellt avtal som ingicks ar 1970 och tridde i kraft ar 1978. For
ndrvarande har 157 stater skrivit under PCT, daribland samtliga 27 unionsmedlemsstater men
ddremot inte unionen sjdlv. PCT ar en sdrskild 6verenskommelse inom Pariskonventionens
tillimpningsomrade och administreras av Wipo. Enligt PCT &r det mojligt att lamna in en
“internationell ansékan” om skydd av en uppfinning.® Nér en sadan internationell ansékan har
lamnats in, kan den forstds som en ansdkan om patent, nyttighetsmodell och andra typer av
skydd av uppfinningar sasom bruksmodell. ® Efter den internationella fasen, som inte kan leda till
att skydd beviljas, maste den som har ldmnat in den internationella ansokan inleda den nationella
fasen genom att separat ansoka om ldmplig form av skydd i varje enskilt land eller varje enskild
region. Syftet med en internationell ansokan &ar att faststdlla ett ansokningsdatum for
prioritetsrattsindamal.

109. EUIPO har gjort gillande att det forsta steget i tribunalens felaktiga resonemang var att den
anviande termen “internationell patentansokan”, som i réttslig mening inte existerar. Vad KaiKai
hade ldmnat in var forvisso en internationell ansdkan i den mening som avses i PCT och inte en
internationell patentansokan. Som jag just har forklarat, kan en sddan internationell ansokan
forstas antingen som en ansdkan om patent eller som en ansdkan om nyttighetsmodell, men
intill dess att ett beslut om dess ndrmare art fattas genom att en nationell ansékan lamnas in,
befinner sig en internationell ansokan sd att sdga i det kvantfysiska tillstandet superposition —
den dr pa samma géng bade en ansdkan om patent och en ansokan om nyttighetsmodell.

110. Som jag forstar saken, var tribunalens tanke bakom att anvénda termen “internationell
patentansokan” att framhalla att KaiKais ansdkan kan ses som en ansdkan om patent dven om
den ocksa kan vara en ansokan om nyttighetsmodell. Det var just av det skilet som tribunalen
fann att KaiKai atnjot en prioritetstid pa tolv manader. Om jag atergar till kvantfysikens

¢ I den amerikanska patent- och varumirkesmyndighetens handbok f6r handldggning av patentdrenden, nionde upplagan, februari 2023,
anges i avsnitt 1502.01, under rubriken ”Skillnaden mellan formgivnings- och nyttighetspatent”, f6ljande: "Allmént giller att ett
‘nyttighetspatent’ ['utility patent’] skyddar en artikels anvindnings- och funktionssitt (35 U.S.C. 101), medan ett 'formgivningspatent’
['design patent’] skyddar en artikels utseende (35 U.S.C. 171). Bade formgivnings- och nyttighetspatent kan erhallas fér en artikel om det
foreligger uppfinningshojd bade i fraga om dess nyttighet och i frdga om dess dekorativa utseende. Det skydd som nyttighets- respektive
formgivningspatent medfor skiljer sig at i réttsligt hinseende, men det kan vara svart att skilja en artikels nyttighet fran dess utseende.
Tillverkade artiklar kan ha bade funktionella och dekorativa egenskaper.” Se dven, for ett liknande resonemang, Schickl, S., "Protection
of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?”,The Journal of World Intellectual
Property, vol. 16, 2013, s. 15.

® Vidare anvdnder exempelvis den kroatisksprékiga versionen enbart termen “formgivning” (dizajn Zajednice”), medan den
slovensksprakiga anvinder enbart termen "modell” ("model Skupnosti”). Den tysksprakiga versionen anvinder ocksa enbart ett ord ("das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster”), medan den spansksprékiga och den italiensksprikiga bada hénvisar till “formgivningar och
modeller” ("dibujos y modelos comunitarios” respektive ”"disegni e modelli comunitari”).

% Se artikel 2 led vii) och artikel 3.1 i PCT.

Se artikel 2 led i) i PCT. I artikel 2 led ii) i PCT anges vidare att hanvisningar till ett "patent” kan avse samtliga former av
uppfinningsskydd som raknas upp i artikel 2 led i).
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terminologi, "kollapsade” tribunalen KaiKais internationella ansokan till en ansdkan om patent
medan EUIPO “kollapsade” den till en ans6kan om nyttighetsmodell. Detta dr samma sak som
om EUIPO hade kallat ansokan for en ”internationell ansékan om nyttighetsmodell”. EUIPO:s
pastaende att tribunalen anvénde en icke-existerande term &r déarfor ovidkommande.

¢) Skil till att tolka Pariskonventionen sd, att den tilldter ett par bestdende av ett tidigare patent
och en senare formgivning

111. Det foreskrivs inte uttryckligen i Pariskonventionen att en prioritetsrétt for en senare
formgivningsansokan kan grundas pa en tidigare patentansokan. A andra sidan utesluts den
mojligheten inte heller dar.

112. Tartikel 4 A 1 i Pariskonventionen riaknas det forst upp ett antal mojliga foremal {or en forsta
ansOkan ("ansokan om patent eller om skydd for nyttighetsmodell eller for industriellt monster
eller modell eller for fabriks- eller handelsmaérke”), varefter det anges att den som har lamnat in
en sadan ansokan ska ha prioritetsréitt for en senare ansokan i andra linder, utan att denna
senare ansokans niarmare beskaffenhet specificeras. Detta kan utan svarighet tolkas sa, att en
ansokan av vart och ett av de forstndmnda slagen kan utgora kalla till prioritetsratt for varje senare
ansokan.

113. Saledes &r det inte mojligt att dra nagra bestimda slutsatser med ledning av lydelsen av
artikel 4 A 1 i Pariskonventionen. Den konventionens sammanhang, vilket bland annat innefattar
den méngfald som kdnnetecknar immaterialratternas former runt om i vérlden, talar i sjilva
verket for en tolkning dar avgorande betydelse inte tillméts formen hos eller bendmningen pé en
viss immaterialratt.

114. EUIPO har gjort gillande att tribunalen feltolkade Pariskonventionens allménna regel om
“samma dmne”. Enligt EUIPO ger varje enskild typ av immaterialritt upphov till en prioritetsratt
endast for samma typ av immaterialritt, exempelvis patent for patent, formgivning for
formgivning och nyttighetsmodell fér nyttighetsmodell.* Detta betyder enligt EUIPO att det,
savida inte det motsatta forhallandet uttryckligen foreskrivs, endast ar en tidigare formgivning
som kan ge upphov till en prioritetsritt for en senare gemenskapsformgivning — ett patent
uppfyller inte kravet enligt den regeln.

115. Efter mitt formenande kan regeln om "samma dmne” tolkas formellt eller materiellt. I det nu
aktuella 6verklagandet forefaller EUIPO, som ju anser att identitet i frdga om form maste rada
mellan den tidigare och den senare ansokan, ha valt den formella tolkningen. %

Till stéd for sitt pastdende att det finns en allmén regel om "samma dmne” har EUIPO &beropat artikel 4 C 4 i Pariskonventionen.
Darvidlag méste det framhallas att den bestimmelsen visserligen anvinder orden "samma @émne” men ddremot inte innehaller nagon
allmén regel utan snarare slér fast hur prioritetstidens borjan ska faststillas i en specifik situation dar det finns tva tidigare ansékningar,
av vilka den forsta har aterkallats, 6vergivits eller avslagits. Se Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, United International Bureaux for the Protection of Intellectual
Property, 1968, tillganglig pa https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (nedan kallad végledningen
till Pariskonventionen), artikel 4, avsnitt C 4, kommentar b).

Dirvidlag vill jag papeka att EUIPO:s riktlinjer forefaller erkidnna regeln om “samma dmne” i savél formell som materiell bemérkelse.
Savitt avser den formella bemirkelsen krivs det enligt dessa riktlinjer att den tidigare ansdkan ska avse en formgivning eller
nyttighetsmodell. Savitt avser den materiella bemarkelsen kravs det att gemenskapsformgivningen ska avse samma formgivning eller
nyttighetsmodell. Nér det géller det sistndmnda kravet forklaras det vidare i riktlinjerna att de bada ans6kningarna inte far skilja sig at
annat 4n med avseende pd punkter som kan anses vara “ovisentliga”, vilket innebér att det hanvisas till skyddsobjektet och inte till
skyddsformen. Se EUIPO:s i fotnot 50 i detta forslag till avgérande anforda riktlinjer, punkt 6.2.1.1, sérskilt s. 61 och 63.
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116. Vigledningen till Pariskonventionen forefaller emellertid ge vid handen att regeln om
“samma dmne” ska tolkas materiellt. Savitt avser artikel 4E 1 i Pariskonventionen anges det
exempelvis i den véigledningen att ”"[d]et ar sdllsynt att ett industriellt monster eller en industriell
modell avser samma dmne som en nyttighetsmodell, eftersom den forstndmnda i princip avser
dekorativa aspekter av en industriartikel medan den sistndmnda avser dess tekniska nyhet”.®
Den hidnvisningen till "samma d@mne” forefaller avse det materiella i den nya idé for vilken det
ansoks om skydd, inte det formella i typen av skydd for denna.

117. Enligt min uppfattning forefaller dven syftet med Pariskonventionen — alltsa att mildra
effekten av principen om territoriell begransning genom inférande av prioritetsrattigheter — tala
for en sadan materiell snarare dn formell tolkning av regeln om "samma d&mne”.

118. Enligt mitt formenande var det just insikten om materiell Overlappning mellan
skyddsobjekten for olika typer av immaterialritter som foranledde 1925 ars éndringar i
Pariskonventionen, déribland inforandet av artikel 4 E 1, vilken uttryckligen tilldter par bestaende
av en tidigare nyttighetsmodell och en senare formgivning.

119. Om sadan materiell Overlappning kan foreligga mellan en nyttighetsmodell och en
formgivning, kan detsamma vara fallet i forhéllandet mellan ett patent och en formgivning. Enligt
handlingar frdn en unionsinstitution &r en nyttighetsmodell (ett "bruksmonster”) i likhet med ett
patent en registrerad rattighet som ger exklusivt skydd for en teknisk uppfinning. En
nyttighetsmodell liknar ett patent i s matto att uppfinningen maste vara ny, men kravet pa
uppfinningshojd ar ofta inte lika hogt stillt som for patent. Till skillnad fran patent meddelas
nyttighetsmodeller utan férprovning av nyhetskravet och en uppfinningshojd. Detta innebér att
skyddet kan erhallas snabbare och till ligre kostnad men att det skydd som ges inte &r lika
sakert.” Darfor har nyttighetsmodeller kallats exempelvis for “andra klassens patent”,” "smarre
uppfinningar”” och "kortsiktiga” nationella patent.”

120. Man kan fraga sig varfor mojligheten att ldgga en tidigare patentansokan till grund for en
senare formgivningsansokan inte uttryckligen togs med i Pariskonventionen nér artikel 4E 1
infordes med syftet att foreskriva en mojlighet att lagga en nyttighetsmodell till grund for en sddan
ansokan. Som jag ser saken, behovde detta inte goras just av det skalet att ett par bestdende av ett
tidigare patent och en senare formgivning redan var mojligt till f6ljd av regeln om "samma dmne”,
i dess materiella bemaérkelse. Forklaringen till det uttryckliga omndmnandet av ett par bestaende
av en nyttighetsmodell och en formgivning kan vara att nyttighetsmodeller var nagot
forhallandevis nytt i Pariskonventionen.

121. Darvidlag maste det papekas att Pariskonventionen ingicks redan ar 1883. Vid det tillfillet
togs nyttighetsmodellen inte upp som skyddsform for uppfinningar, utan den erkdndes i
Pariskonventionen forst ar 1911, pa grundval av den revidering som hirrérde fran
Washingtonkonferensen. Darefter infordes artikel 4 E i konventionen ar 1925, med revideringen
fran Haagkonferensen.” Séledes var det nodvéndigt att klargora vilken plats nyttighetsmodeller

% Vigledningen till Pariskonventionen, anférd i fotnot 67 i detta forslag till avgorande, artikel 4, avsnitt E, kommentar b) (min kursivering).
7 Kommissionens gronbok "Bruksmonsterskydd inom den inre marknaden”, KOM(95) 370 slutlig, 19 juli 1995, s. i-b.
I Vigledningen till Pariskonventionen (se fotnot 67 i detta forslag till avgorande), artikel 1, punkt 2, kommentar d).

7 Kommissionens gronbok om rittsligt skydd for internationella monster och internationella modeller, juni 1991, 111/F/5131/91-EN,
punkt 2.6.3.

7 Yttrande fran Ekonomiska och sociala kommittén om “Forslag till Europaparlamentets och radets direktiv om tillndrmning av de
rattsliga ordningarna for bruksmodellskydd for uppfinningar” (EGT C 235, 1998, s. 26), punkt 2.7.

™ Se vigledningen till Pariskonventionen (se fotnot 67 i detta forslag till avgorande), artikel 4, avsnitt E, kommentar a).
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skulle ha i Pariskonventionens ordning for prioritetsrittigheter. Detta var didremot inte
nodvindigt savitt avsdg patent, eftersom Pariskonventionen redan fran borjan hade erként
sddana som en form av immaterialrdtt. Av det skilet befanns det inte nodvandigt att sarskilt
ndmna paret bestadende av ett tidigare patent och en senare formgivning savitt avsag fall dér det
foreldg en betydande 6verlappning i fraga om skyddsobjektet — att det paret kunde férekomma
foljde ju redan av regeln om "samma dmne”, i dess materiella bemarkelse.

122. Sammanfattningsvis kan det med tanke pa likheterna mellan patent och nyttighetsmodeller
inte uteslutas att en visentlig Overlappning kan tdnkas foreligga dven mellan en tidigare
patentansokan och en senare formgivningsansokan. Om man godtar att regeln om “samma
dmne” dr av materiell beskaffenhet, finns det ingen anledning till att ett patent inte skulle kunna
anvindas som killa till prioritetsréttigheter for en senare formgivning pa samma sétt som detta
ar accepterat savitt avser en nyttighetsmodell. Enligt min asikt utesluts denna mojlighet inte av
nagon av bestimmelserna i Pariskonventionen.

123. Jag anser darfor att tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning nar den
tolkade Pariskonventionen sa, att den medger att en tidigare patentansdkan anviands som kalla
till prioritetsrattigheter for en senare formgivningsansokan, forutsatt att dmnet for de bada
ansokningarna &r vasentligen detsamma.

3. Prioritetstiden for en senare formgivningsansokan som grundar sig pa en tidigare patentansokan

124. EUIPO har gjort gillande att det av Pariskonventionens inneboende logik inte foljer ndgon
allmén regel” med inneborden att prioritetstidens lingd bestims av den tidigare réttighetens
karaktdr. Med hdnvisning till detta anser EUIPO att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig
rittstillimpning nér den slog fast att det fanns en sadan regel.

125. I det hdanseendet haller jag med EUIPO.

126. Genom artikel 4 C 1 i Pariskonventionen knyts en prioritetstid pa tolv manader till patent
och nyttighetsmodeller medan en prioritetstid pd sex manader knyts till formgivningar
("industriella monster och modeller”) och varumirken ("fabriks- eller handelsmirken”). I den
bestimmelsen forklaras inte huruvida prioritetstiden beror pad den tidigare eller den senare
rattigheten. Om bada delarna i ett par dr av samma slag ar den fragan, som EUIPO med fog har
papekat, av enbart teoretiskt intresse. Ddaremot blir den intressant for omaka par, sdsom i fallet
med en kombination av en tidigare nyttighetsmodell och en senare formgivning eller fallet med
ett tidigare patent och en senare formgivning.

127. Savitt avser det forsta av dessa bada fall erbjuder Pariskonventionen en uttrycklig 16sning i
artikel 4 E 1, dér det ar lingden pé den prioritetstid som &r knuten till den senare rittigheten som
giller, alltsa den sexmanadersperiod som i artikel 4 C 1 knyts till formgivningar. Daremot star det
inget i Pariskonventionen pa tal om det sistndmnda fallet, dér ett tidigare patent kombineras med
en senare formgivning.

> Négot som tribunalen fann i punkt 77 i den 6verklagade domen att det gjorde.
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128. Att det inte star ndgot om detta i Pariskonventionen hindrade emellertid inte tribunalen fran
att pa grundval av den pastddda allmdnna regeln, med inneborden att det dr den tidigare
rattighetens karaktiar som avgor prioritetstidens ldngd, sla fast att prioritetstiden for denna andra
kombination skulle vara tolv manader. Detta foljde enligt tribunalen av artikel 4C 1 i
Pariskonventionen, enligt vilken en tolvmanadersperiod géller for patent.

129. Tribunalen tolkade alltsd artikel 4 E 1 i Pariskonventionen som ett undantag frdn denna
allmidnna regel. EUIPO har gjort gillande att artikel 4E 1 forvisso dr ett undantag, men att
tribunalen begick ett fel ndar den pekade ut den allménna regel som den bestimmelsen ar ett
undantag fran.”

130. Till att borja med vill jag pépeka att det inte forklaras i Pariskonventionen
huruvida prioritetstidens langd beror pa den tidigare eller den senare réttighetens karaktar. I en
sadan situation ar det nodvindigt att beakta kompletterande tolkningsmetoder, och en sadan
metod bestér i att man beaktar forarbetena.

131. I det hénseendet dr den dverklagade domen avslojande. Tribunalen noterade dar att det i
forarbetena till Pariskonventionen angavs att skalet till att prioritetstiden for patent forlingdes
fran sex till tolv manader var att det i vissa liander — enkannerligen Tyskland — var svart att hinna
slutfora forhandsgranskningen av en patentansokan under en sexmanadersperiod.”

132. Den beskrivningen forstér jag enligt foljande. Vid bedomning av prioritetstidens lingd har
tva tidpunkter betydelse: dagen for ingivandet av ansokan om den tidigare rattigheten, vilket ar
ndr prioritetstiden borjar 16pa, och dagen for ingivandet av den senare ansékan, vilket &r nér den
prioritetstiden upphor. Om det i Tyskland tog mer dn sex méanader innan det blev mgjligt att
ansOka om ett senare patent, var det omdjligt att i tid hinna dra fordel av en tidigare ansokan, nar
perioden ar sex manader fran den forsta ansokan. Detta betydde exempelvis att om en person
ansOkte om patent i Frankrike, kunde den personen inte inom sexmanadersperioden ansoka om
ett senare patent i Tyskland. Detta var anledningen till att prioritetstiden forlingdes till tolv
manader. Dérigenom gjordes en avviagning mellan intressena hos den som ansdker om en
immaterialrdtt, som bor ha mojlighet att organisera den internationella utvidgningen av en sadan
ratt under en tillrackligt lang period, och intressena hos tredje part, som inte bor stéllas infor
alltfor langa prioritetstider da de inte pa laglig vag kan erhalla réttigheter avseende samma
amnen som de skulle vilja férvirva.” Sammanfattningsvis var skalet till att prioritetstiden for
patent forlingdes alltsd att forfarandet for ingivande av ansdkan om patent pa grundval av en
tidigare rattighet var sa tidskrdvande i vissa lander.

133. Darfor anser jag att tribunalen gjorde en felaktig bedomning nir den drog slutsatsen att det i
Pariskonventionen finns en allmén regel med inneborden att prioritetstidens lingd beror pa den
forsta ansokan. I mina 6gon ar det rimligare att prioritetstiden beror pa den senare ansékan.

134. Saledes ar min uppfattning att lingden pa prioritetstiderna enligt artikel 4C 1 i
Pariskonventionen beror pa den senare ansokans karaktir, inte pa den forsta ansokans karaktér.

135. Tillampat pa forevarande méal betyder detta att om prioritetsriatt for en senare
formgivningsansokan gors gillande pa grundval av en tidigare patentansdkan, uppgar
prioritetstiden i kraft av artikel 4 C 1 i Pariskonventionen till sex manader.

¢ Enligt EUIPO éar den bestimmelsen ett undantag fran den allménna regeln om "samma dmne”, i formell bemérkelse.
77 Se punkt 79 i den 6verklagade domen.
8 Se vdgledningen till Pariskonventionen (se fotnot 67 i detta forslag till avgorande), artikel 4, avsnitt C 1, C 2 och C 3, kommentar b).
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136. Den slutsatsen paverkas inte av tribunalens dom i malet TELEYE,” som tribunalen
hinvisade till i den 6verklagade domen.® I den domen fann tribunalen, i ett varumarkesréttsligt
sammanhang, att det &r ansokan om registrering av en tidigare rattighet som gor att
prioritetsratten uppkommer. Den beddmningen forefaller vara helt och héllet forenlig med
Pariskonventionen, enligt vilken den tidigare ansokans existens och datum har betydelse for
prioritetstidens borjedag. Daremot sdger detta — tvdartemot vad tribunalen anférde nir den
motiverade varfor den hianvisade till den domen — inte nagot om prioritetstidens langd.

137. Jag haller alltsd med EUIPO om att prioritetstidens langd i forevarande mal dr sex ménader,
men jag kan ddremot inte godta EUIPO:s argument som grundar sig pa bristande 6msesidighet i
forhallande till tredjeland, i synnerhet Forenta staterna. EUIPO har i allt vasentligt gjort géllande
att formgivningar i Forenta staterna skyddas enligt patentrdtten (genom “design patents”, alltsa
"formgivningspatent”) och att den o6verklagade domen medfor att sokande dér automatiskt
kommer i atnjutande av en prioritetstid pa tolv ménader samtidigt som sokande i unionen endast
har prioritetsriattigheter under sex manader. I EUIPO:s egna riktlinjer behandlas emellertid
amerikanska formgivningspatent redan som formgivningsansokningar, vilka kan ligga till grund
for prioritetsriattigheter avseende gemenskapsformgivning under sex manader efter ansokan om
formgivningspatent. Jag kan inte se att dmsesidigheten pa nagot sitt skulle undergravas till
nackdel for personer som har limnat in sin tidigare formgivningsansékan i unionen, om en
tidigare patentansokan skulle medfora skydd under tolv méanaders tid i samband med en senare
ans6kan om gemenskapsformgivning. Amerikanska formgivningspatent skulle fortfarande
klassificeras som formgivningsansokningar och inte som patentansokningar.

138. Avslutningsvis finner jag det lampligt att bemdta de argument som grundar sig pa
artikel 4E 1 i Pariskonventionen. Tribunalen dberopade den bestimmelsen till stod for sin
slutsats att det fanns en allmén regel med inneborden att prioritetstiden ar knuten till den
tidigare réttighetens karaktér. Enligt tribunalens tolkning var den bestimmelsen att betrakta som
ett undantag fran denna pastddda allménna regel, varvid det endast skulle vara i just det aktuella
fallet som en prioritetsperiods langd var knuten till den senare rattigheten. Enligt min
uppfattning dr emellertid artikel 4 E 1 i Pariskonventionen inte nagot undantag utan avspeglar
i stéllet tillaimpningen av den allmédnna regeln att prioritetstidens laingd beror pa den senare
rattighetens karaktar.

139. Av de ovan anfdrda skilen anser jag att domstolen ska sla fast att tribunalen gjorde sig
skyldig till felaktig rattstillimpning i den del som den fann att prioritetstiden enligt
Pariskonventionen for en formgivningsansékan som grundar sig pa en tidigare patentansokan
uppgér till tolv manader och inte till sex manader.

140. Mitt forslag blir dérfor att domstolen ska tolka Pariskonventionen sa, att den medger att en
senare ansOkan om formgivning (inbegripet gemenskapsformgivning) grundar sig pa en tidigare
ansokan om patent, forutsatt att de bada ansokningarna avser vidsentligen samma &mne.
Prioritetstidens léngd i ett sddant fall ar sex ménader, i enlighet med vad som i
Pariskonventionen foreskrivs for industriella monster och modeller.

” Se dom av den 15 november 2001, Signal Communications/harmoniseringskontoret (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266).
8% Se punkt 78 i den 6verklagade domen.
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V. Foljder

141. Det finns enligt min asikt fog for en del av den enda grunden for 6verklagandet. Darfor bor
den overklagade domen upphévas.

142. Med tillampning av artikel 61 forsta stycket i stadgan bor domstolen ogilla det vid tribunalen
ingivna 6verklagandet savitt avser den andra av de grunder som KaiKai dér anforde.

143. Daremot anser jag inte att malet ar tillrackligt fardigt for avgorande for att domstolen ska
kunna meddela dom savitt avser den forsta av dessa grunder, som tribunalen inte prévade i den
overklagade domen och med avseende pa vilken sakpastdenden med koppling till materiella
aspekter av tvisten inte har diskuterats infor domstolen. Darfor bor maélet aterforvisas till

tribunalen sa att denna kan meddela avgorande savitt avser den grunden, varvid frdgan om
rattegangskostnader bor ansta.

VI. Forslag till avgorande
144. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen ska

— upphédva tribunalens dom av den 14 april 2021, The KaiKai Company Jaeger
Wichmann/EUIPO (Gymnastik- och sportartiklar) (T-579/19, EU:T:2021:186),

— ogilla det vid tribunalen ingivna 6verklagandet savitt avser den andra av de grunder som
anfordes av The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR vid tribunalen,

— aterforvisa malet till tribunalen f6r avgérande sdvitt avser den aterstdende grunden, och

— lata frdgan om réttegangskostnader ansta.
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