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1 BAKGRUND

Immaterialréttsmyndigheterna inom Europeiska unionens immaterialrattsliga natverk fortsétter samarbetet
inom ramen for konvergensprojektet for varuméarken och formgivningar. De har nu enats om ett ytterligare
dokument med gemensam praxis for varumarken i syfte att tillhandahalla en gemensam tolkning av det
allménna begreppet ond tro och andra begrepp, vilket innefattar termer som anvands i samband med
bedémningen och faktorer och scenarier som kan visa sig vara relevanta vid bedémningen.

Denna gemensamma praxis offentliggérs genom detta gemensamma meddelande i syfte att ytterligare oka
insynen, rattssakerheten och férutsagbarheten for saval granskare som anvandare.

Den gemensamma praxisen innehdller en uppsattning principer for hur ond tro ska beddémas vid

varumarkesansokningar, oavsett i vilken typ av forfarande den bedoms. De specifika fragor som omfattas och
inte omfattas av den gemensamma praxisen beskrivs narmare i avsnitt 1.3.

2 GEMENSAM PRAXIS

Har sammanfattas det viktigaste innehallet och de huvudsakliga principutlatandena i den gemensamma
praxisen. | bilagan till detta meddelande finns texten i sin helhet.

PRINCIPER | DEN GEMENSAMMA PRAXISEN

VIKTIGA BEGREPP SOM ANVANDS | FALL SOM ROR OND TRO

1 I

Termerna “s6kande”, ”klagande”, "édldre réttighet”, "omtvistat varumaérke”.

| det inledande avsnittet finns gemensamma uppfattningar om vissa nyckelbegrepp som ar viktiga for
beddmningen av om sdékanden handlat i ond tro vid ingivandet av varumarkesansokan. | synnerhet beskrivs
de gemensamma tolkningarna av termerna “sdkande”, "klagande”, “aldre rattighet” och “omtvistat
varumarke”, som har utvecklats for att sédkerstalla en harmoniserad och konsekvent tillampning av principerna
i den gemensamma praxisen och for att ge gemensam vagledning om hur dessa begrepp bor forstas

DET ALLMANNA BEGREPPET ”OND TRO” VID VARUMARKESANSOKNINGAR

Gemensam tolkning av det allmanna begreppet ond tro vid varuméarkesansdkningar och av begreppet
oérlig avsikt, olika aspekter av ond tro

Med tanke pa att begreppet ond tro vid varumarkesansokningar inte definieras, avgransas eller ens beskrivs
pa nagot satt i EU:s varumarkeslagstiftning ar syftet med detta avsnitt att beskriva den gemensamma
tolkningen av begreppet ond tro vid varumarkesansokningar. Den bygger pa den centrala premissen som
etablerats i rattspraxis, att ond tro forutséatter att det finns ett subjektivt motiv hos varumarkessdkanden,
namligen en oarlig avsikt eller ett annat "ont” och/eller oarligt motiv, vilket normalt faststalls med hanvisning
till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier. Vidare redogors fér en gemensam tolkning av begreppet
odrlig avsikt. Det beskrivs som grunden for férekomsten av ond tro, och som en grundlaggande och
obligatorisk faktor som alltid maste granskas nar det ska bedémas om ond tro foreligger. Avsnittet fortsatter
med att skilia mellan tva icke utttmmande aspekter av ond tro: 1) IntrAng i tredje parts rattigheter: nar
sokanden riktar in sig pa en specifik tredje parts intressen, och 2) missbruk av varumarkessystemet: nar
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s6kanden, aven om denne inte riktar in sig p& nagon specifik tredje part, har ansokt om det omtvistade
varumarket for andra andamal &n dem som ingér i ett varumarkes grundlaggande funktioner. Efter att varje
aspekt beskrivits ges belysande exempel fran rattspraxis, inklusive nagra exempel pé fall dar det, med
hansyn till de sarskilda omstandigheterna i fallet, inte kunde konstateras att det rérde sig om ond tro.

ALLMANNA REGLER FOR BEDOMNING AV OND TRO VID VARUMARKESANSOKNINGAR

Bevisbdrda i fall som rér ond tro, den relevanta tidpunkten for att faststélla huruvida det rér sig om
ond tro, "s6kanden” i fall som rér ond tro

| detta avsnitt faststalls allménna regler for bedomningen av ond tro vid varumarkesansokningar. | det forsta
underavsnittet bekraftas att sékanden forutsatts handla i god tro till dess att motsatsen bevisats, och att den
ursprungliga bevisbordan nar det galler ond tro ligger pa klaganden. Det forklaras sedan att nar klaganden
har lagt fram bevisning for att styrka de objektiva omstandigheter som goér det mgjligt att dra slutsatsen att
ansokan om registrering av det omtvistade varumarket har gjorts i ond tro, ankommer det pa sokanden att
motbevisa detta innan det faststélls att det ror sig om ond tro. | det andra underavsnittet ges vagledning om
den relevanta tidpunkten nar det géller att avgéra om det ar frdga om ond tro, det vill sdga tidpunkten da
registreringsansokan ingavs. Faktiska omstandigheter och bevis som &r daterade fore eller efter ingivandet
av ansokan kan emellertid ocksa beaktas av de behdriga myndigheterna, eftersom de kan innehalla
anvandbara upplysningar for att tolka sokandens avsikt vid tidpunkten for ingivandet av anstkan. Flera
exempel ges for att belysa denna princip. Det sista underavsnittet behandlar &mnet "sékanden” i fall som ror
ond tro. Forutom att identifiera "s6kanden” som varje fysisk/juridisk person som framstar som sadan i
ansokningsformuléret, betonar detta underavsnitt vikten av att analysera forekomsten av en mojlig
koppling/forbindelse mellan sékanden och varje annan fysisk/juridisk person som kan ha ett verkligt intresse
av att lamna in varumarkesansokan. Nagra belysande exempel fran rattspraxis ingar.

GEMENSAMMA FAKTORER VID BEDOMNINGEN AV OND TRO | SAMBAND MED
VARUMARKESANSOKNINGAR

Obligatorisk faktor: S6kandens oéarliga avsikt; icke obligatoriska faktorer

Detta omfattande avsnitt innehdller en icke uttdommande férteckning Gver faktorer som hamtats frén
rattspraxis for att fungera som en anvandbar vagledning vid bedémning av eventuell férekomst av ond tro
vid varumarkesansokningar, oaktat det faktum att bedémningar av ond tro maste genomféras fran fall till fall.
Flera ansvarsfriskrivningar som ar allmant tillampliga pa alla faktorer i detta avsnitt har ocksa tagits med. Av
dessa faktorer ar endast en obligatorisk och maste foreligga i alla fall som ror ond tro: sbkandens oérliga
avsikt. For denna faktor ges nagra illustrativa exempel pa olika typer av oarliga avsikter avseende var och
en av de tva aspekterna. Det andra underavsnittet innehaller elva icke obligatoriska faktorer som beroende
pa omstandigheterna i det enskilda fallet kan utgora relevanta faktorer for bedomningen av ond tro. Darefter
ges en forklaring av varje icke obligatorisk faktor, med relevanta dvervaganden som de berérda
myndigheterna ska beakta. Exempel fran rattspraxis ingar som referens.
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SCENARIER MED OND TRO VID VARUMARKESANSOKNINGAR

Snyltning, brytande av en fortroenderelation, defensiva registreringar, omregistreringar, spekulativa
andamal/varumarken som ett instrument for patryckning

Scenarierna med ond tro vid varumarkesansokningar avser konkreta situationer dar flera faktorer (som ar
relevanta for bedomningen av ond tro) maste foreligga och samverka for att man ska kunna dra slutsatsen
att sbkanden handlat i ond tro. | detta avsnitt beskrivs de mest typiska eller anmarkningsvéarda scenarierna —
tvd som ror intrang i tredje parts rattighet/rattigheter (snyltning pad renommé, brytande av en
fértroenderelation) och tre som rér missbruk av varumarkessystemet (defensiva registreringar, ansékan om
omregistrering, spekulativa syften/varumarke som instrument for patryckning). Under varje scenario
presenteras nagra exempel hamtade frdn rattspraxis for att illustrera hur de faktorer som bidrog till
konstaterandet av ond tro i det verkliga fallet samverkade. Dessa exempel bor betraktas i samband med
respektive rattspraxis och de argument, fakta och bevis som laggs fram dar.

OMFATTNING AV AVSLAG/ANNULLERING PA GRUND AV OND TRO

| detta avsnitt ges vagledning om omfattningen av avslag/annullering pa grund av ond tro. Dar faststalls att
ond tro i allmanhet foreligger i fraga om alla de omtvistade varor och/eller tjianster for vilka det omtvistade
varumarket har sokts eller registrerats. Till féljld av EU-domstolens dom ”"SKY” ar dock partiella
avslag/annulleringar mgéjliga.

3 GENOMFORANDE

Liksom tidigare gemensamma praxisdokument borjar denna gemensamma praxis galla tre manader efter
publiceringen av detta gemensamma meddelande. Utforlig information om genomférandet av denna
gemensamma praxis ges i tabellen nedan. Dessutom innehaller tabellen 6ver genomforandet information om
bestammelserna om ond tro i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december
2015 for tillnarmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning som har inforlivats av varje medlemsstat.
De genomférande myndigheterna far offentliggora ytterligare information pa sina webbplatser.

Tabell 6ver de genomférande myndigheterna

(*) Om det forekommer avvikelser mellan dversattningen av det gemensamma meddelandet och den
gemensamma praxisen pa nagot av Europeiska unionens officiella sprak och den engelska versionen,
ska den senare ha foretrade.
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Varumarkesansokningar som gjorts i ond tro

1 INLEDNING

1.1 Syftet med detta dokument

| detta dokument med gemensam praxis faststalls en gemensam tolkning av det allménna begreppet ond tro
och andra begrepp, vilket innefattar termer som anvands i samband med beddmningen och faktorer och
scenarier som kan visa sig vara relevanta vid beddmningen. Det ska fungera som en referens fér Europeiska
unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), Benelux byra for immateriell &ganderéatt och medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, anvandarorganisationer samt sdkande, klagande och deras ombud.

Dokumentet kommer att ges stor spridning och vara lattillgangligt. Det &r tankt att ge en tydlig och utforlig
forklaring av den gemensamma praxisens underliggande principer. Dessa principer ar avsedda for allman
tillampning och syftar till att omfatta merparten av olika fall. Aven om bedémningen av ond tro alltid ska
goras fran fall till fall, fungerar principerna som vagledning for att sakerstalla att olika relevanta myndigheter,
inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, kommer fram till liknande och forutsagbara
slutsatser.

De scenarier och tabeller som ingér i detta dokument syftar dessutom till att visa hur de olika faktorer som
forekommit i verkliga mal fran unionsdomstolarna samverkade samt att illustrera principerna fran den
gemensamma praxisen. Tabellerna bor betraktas jamte respektive rattspraxis fran EU och tillsammansmed
de argument, fakta och bevis som laggs fram dar.

1.2 Bakgrund

Medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter och anvandarorganisationer har samarbetat aktivt for att n& en
samsyn avseende praxis for varumérken och formgivning sedan Europeiska unionens immaterialrattsliga
natverk () (EUIPN) inrattades 2011. Genom konvergensprogrammet (2011-2015) harmoniserades praxis
inom sju omraden for varuméarken och formgivning. Den gemensamma praxis som utvecklats genom
programmet (CP1-CP7) har genomforts i hog grad inom EU och har nu varit i kraft i ett antal ar.

| december 2015 antog Europaparlamentet och radet reformpaketet for EU-varumarken. Paketet bestar av tva
rattsakter, namligen Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-
varumarken (EU-varuméarkesforordningen) och Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av
den 16 december 2015 f6r tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (EU-
varumarkesdirektivet).

Forutom att akternainneholl nya bestammelser om materiella och processuella fragor innebar de att det
inrattades en starkare rattslig grund for samarbete. Enligt artikel 151 i EU-varumarkesférordningen ar
samarbetet med medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter i syfte att framja samsyn avseende praxis och
verktyg pa omradena fér varumarken och formgivning en central uppgift for EUIPO. | artikel 152 i EU-
varumarkesforordningen anges uttryckligen att detta samarbete bor innefatta utveckling av gemensamma
standarder fér provning och faststéllande av gemensam praxis. | artiklarna 51-52 i EU-varumarkesdirektivet
skrivs dessutom att medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter far samarbeta inom omradet for enhetliga
metoder och verktyg.

Pa grundval av denna rattsliga ram godkande EUIPO:s styrelse i juni 2016 antagandet av de europeiska
samarbetsprojekten. Projekten utformades for att bygga vidare pa tidigare framgangar och samtidigt forbattra
forfarandena och utvidga samarbetet.

(*) Kallades tidigare for natverket for varumarken och ménster (TMDN).
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Inom konvergensomradet ingick ett projekt som var sarskilt inriktat pa att identifiera och analysera mojliga nya
harmoniseringsinitiativ: projektet foér konvergensanalys. Inom ramen for projektet analyserades praxis for
varumarken och formgivning bland medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter for att upptacka omraden
dar det férekom skillnader och for att, genom en utvardering av den troliga inverkan, utférbarheten vad géaller
det mdjliga tillampningsomradet, de befintliga rattsliga hindren, intressenivan bland anvandarna och den
praktiska genomférbarheten for immaterialrattsmyndigheterna, faststalla pa vilkka omraden en gemensam
praxis skulle géra mest nytta for aktérerna inom EUIPN. Som ett resultat av detta projekt utvecklades och
genomférdes fem gemensamma praxis (CP8-CP12).

Genom de sarskilda bestammelserna som kodifierar samarbete och enhetlig praxisinom EU-lagstiftningen ger
artiklarna 151-152 i EU-varumarkesférordningen och artiklarna 51-52 i EU-varumarkesdirektivet ett tydligt
mandat for ytterligare utveckling. Darfoér lanserades projektet for konvergensanalys i juli 2020 for att identifiera
och definiera vilka nya konvergensprojekt som bast skulle tillgodose den europeiska
immaterialrattsgemenskapens behov och intressen.

"CP13 — Varumarkesansokningar som gjorts i ond tro” rekommenderades vara det férsta konvergensprojektet
attlanseras som ett resultat av konvergensanalys 2.0 och det 13:e sammanlagt.

CP13: Varumarkesansdkningar som gjorts i ond tro

Begreppet ond tro aterfinns i skal 29 och i flera bestammelser i EU-varumarkesdirektivet (2), namligen i artikel
4.2 som en obligatorisk absolut ogiltighetsgrund och som ett fakultativt absolut registreringshinder, artikel 5.4
¢ som ett fakultativt relativt registreringshinder och/eller en fakultativ relativ ogiltighetsgrund och artikel 9.1 om
att passivitet inte harnagon verkan nar det omtvistade varumarket har ingetts i ond tro.

Genom artikel 45 i EU-varuméarkesdirektivet inférdes dessutom en skyldighet for alla medlemsstater att
tillhandahalla ett snabbt administrativt forfarande for annullering (ogiltighet och upphéavande) vid sina
respektive myndigheter. Den kombinerade effekten av artikel 4.2 och artiklarna 45 och 54 i EU-
varumarkesdirektivet medférde en skyldighet for alla medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter
attbedéma ond tro som en absolut ogiltighetsgrund senast den 14 januari 2023.

Analysen av detta amne visade dessutom avsaknaden av ett enhetligt tillvagagangssatt bland de av
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter som redan beddmde ond tro. EU-varumarkesdirektivet
innehaller ingen definition av hur ond tro ska tolkas och anger inte heller vilka faktorer som kan beaktas vid
bedémningen av huruvida en sékande handlat i ond tro vid ingivandet av en varumarkesansékan. Trots att
EU:s rattspraxis har gett viss vagledning i detta avseende har skilda tolkningar medfort betydande utmaningar
for rattighetsinnehavare som forséker skydda sina varumarken i flera jurisdiktioner.

Mot denna bakgrund lanserades CP13-projektet i maj 2021 och inleddes i september 2021, med syftet att
harmonisera praxis frAn de av medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter som redan bedémde ond tro och
att skapa en enhetlig praxis for de immaterialrattsmyndigheter som for férsta gangen skulle bérja bedéma ond
tro efter inforlivandet av artikel 45 i EU-varumarkesdirektivet. Projektets arbetsgrupp, som bestod av
foretradare fér medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, EUIPO och anvandarorganisationer, arbetade

(?) F6r mer information om de forfaranden i vilka medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter bedomer ond tro, se CP13-
oversikten over genomfdrandetabellen, som finns har:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview of implementations of the CP13 Common_Practi
ce.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71
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nara tillsammans under tva &r for att ta fram en uppsattning gemensamma principer baserade pa fast
rattspraxis och befintliga metoder, med beaktande av den aterkoppling som erhallits frAn EUIPN:s intressenter.
Resultatet av EUIPN:s samlade anstrangningar ar den gemensamma praxis som beskrivs i detta dokument.

1.3 Praxisens tillampningsomrade
Denna gemensamma praxis innehaller en uppsattning principer for hur ond tro ska beddémas vid
varumarkesansokningar, oavsett i vilken typ av foérfarande den bedéms.

Foéljande omfattas av den gemensamma praxisen CP13:

. En &verenskommelse om en gemensam tolkning av det allméanna begreppet ond tro i
varumarkesansokningar.

. En dverenskommelse om en gemensam tolkning av andra begrepp, inbegripet terminologi, som
anvands i samband med beddémningen av ond tro och vissa scenarier.

o En o©verenskommelse om gemensamma faktorer vid beddmningen av ond tro vid

varumarkesansokningar.
Foéljande omfattas inte av den gemensamma praxisen CP13:

. Den séarskilda typ av forfarande (granskning, invandning eller annullering (3)) i vilken ond tro ska
bedémas. Mgjligheten att bedéma ond tro i olika typer av férfaranden regleras i EU-varumarkesdirektivet
och kan darfor inte vara féremal for harmonisering i hela EU. Foljaktligen bér den gemensamma
praxisen tillampas pa alla typer av forfaranden dar bedémningen av ond tro foreskrivs i nationell
lagstiftning, vilket bér omfatta — men inte begransas till — foérfaranden for ogiltigforklaring av varumarken
pa absoluta grunder.

. Sjalva bedémningen, i férfaranden rérande ond tro, av 1) identitet/likhet mellan det omtvistade
varumarket och den eller de aldre rattigheterna, 2) identitet/likhet mellan varorna eller tjansterna, 3)
forvaxlingsrisk, 4) rattighetens sarskiljningsformaga, forvarvad —sarskiliningsformaga genom
anvandning, rattighetens renommé och valkandhet, och 5) verkligt bruk av rattigheten. Dessa fragor
omfattas av den gemensamma praxisen i den man de har samband med eller utgor faktorer for
bedémningen av ond tro, men sjélva bedémningen av dem ligger utanfor tillampningsomradet.

. Sjalva bedémningen av artikel 5.3 b i EU-varumarkesdirektivet, eftersom det ar frdgan om ett separat
registreringshinder eller en ogiltighetsgrund och darfér omfattas av egna formella och materiella krav.

. Sjalva beddmningen av artikel 5.2 d och artikel 9.1 i EU-varumarkesdirektivet.

o Beskrivningen av rattsliga begransningar som utgér hinder for genomférandet fran en viss medlemsstats
immaterialrattsmyndighet.

. Sammanstallning av antingen en uttdmmande eller rekommenderad forteckning dver den slags

bevisning som ska laggas fram i férfaranden om ond tro.

(®) Begreppet “annullering” anvands i detta dokument som ett bredare begrepp som omfattar ogiltighets- och
upphévandeforfaranden. Syftet ar att undvika oklarhet vid tillAmpningen av principerna i denna gemensamma praxis,
eftersom i lagstiftningen frAn vissa medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter har begreppen ogiltighet och
upphavande slagits ihop till begreppet "havning” (t.ex. den svenska lagstiftningen).
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2 DEN GEMENSAMMA PRAXISEN

2.1 Viktiga begrepp som anvands i fall som rér ond tro

EU:s rattspraxis betraffande ond tro i varumarkesansodkningar ar mycket varierande och komplex. Av denna
anledning innehdller denna gemensamma praxis gemensamma tolkningar av vissa nyckelbegrepp som &r
viktiga vid bedémningen av om s6kanden handlat i ond tro vid ingivandet av varumérkesanstkan. De har tagits
fram i syfte att sékerstélla en harmoniserad och konsekvent tillampning av principerna i den gemensamma
praxisen och ge gemensam vagledning om hur dessa begrepp ska forstas av de olika intressenterna.

Om inte annat anges bor dessutom fdljande allméanna anmaérkningar beaktas vid lasning avden
gemensamma praxisen.

. Begreppet "stkanden” ska forstds som “den som ansdker om registrering av det omtvistade
varumarket” (4).

. Begreppet "klaganden” hanvisar till "den som ansdker om annullering eller framfor invandningar mot
det omtvistade varumarket samt varje person som ldmnar in anmarkningar”.

. Begreppet “aldre rattighet” ska forstds som “varje rattighet eller annat legitimt intresse som kan

aberopas i fall rérande ond tro, oavsett vilken karaktér denna rattighet kan ha eller den réattsliga grund
pa vilken detta legitima intresse kan skyddas. Det kan till exempel vara fragan om ett registrerat
varumarke, ett varumarke som har sokts, ett icke registrerat varumarke/tecken (%), ett namn pa en
valkand person (%), ett féretagsnamn (7) etc.”. Aven om begreppet “aldre réattighet” omfattar
registrerade varumarken, kan aven begreppet "aldre registrerat varumarke” anvandas (8) for att
hanvisa till denna typ av aldre rattighet.

. Begreppet "omtvistat varumarke” kommer att anvandas for att hanvisa till "det varumarke for vilket
ansOkan pastas ha gjorts i ond tro”.

2.2 Det allmanna begreppet ond tro vid varumarkesansékningar
Begreppet ond tro vid varuméarkesansokningar &r inte definierat, avgransat eller beskrivet pa nagot satt i EU:s
varumarkeslagstiftning. Vagledning om dess innebord och rackvidd ska darfor harledas fran EU:s rattspraxis.

Sasom EU-domstolen har slagit fast ar ond tro ett sjalvstandigt unionsrattsligt begrepp som ska tolkas enhetligt
i unionen (°). P& grundval av EU:s fasta rattspraxis (1°) och den vanliga betydelsen av ond tro i dagligt tal,
forutsatter det allméanna begreppet ond tro i varumérkesansokningar att det finns ett subjektivt motiv hos
varumarkessokanden, ndmligen en ohederlig avsikt eller ett annat "ont” och/eller oarligt motiv, vilket normalt
faststélls med hanvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier. Detta begrepp innefattar darfor ett
handlande som avviker frAn godtagna principer for etiskt beteende eller arliga metoder pa det industriella eller
kommersiella omradet, som kan identifieras genom att de objektiva omstandigheterna i varje enskilt fall

(*) For mer information om tolkningen av begreppet "sékanden” i samband med ond tro, se underavsnitt 2.3.3.

(%) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

(6) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.

() 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

(8) Sarskilt i underavsnitt 2.5.2.2 om "anstkan om omregistrering”.

(°) 27.6.2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punkt 29.

(1°) Féljande EU-rattspraxis har beaktats for att utveckla den gemensamma tolkningen av "det allmanna begreppet ond tro
i varumarkesansokningar”: Férslag till avgérande av generaladvokat Sharpston av den 12 mars 2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:148, punkt 60, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 45,
29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 74, 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 28, 14.5.2019, T-
795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 23, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkt 29.
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bedéms mot bakgrund av ndmnda principer. Det kan emellertid inte inskrankas till en begransad kategori av
specifika omstandigheter.

Det &ar dessutom viktigt att notera att det allm&nna begreppet ond tro bor tolkas med héansyn till det
sammanhang i vilket varumarkesratten tillampas, vilket ar affarslivet (11). | detta avseende ar det ocksa viktigt
att understryka att varumarkesratten sarskilt syftar till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens
inom unionen i vilket foretagen, for att kunna locka till sig kunder genom kvaliteten pa sina varor eller tjanster,
maste ha mojlighet att sdsom varumarken registrera kannetecken som gor det mojligt for konsumenten att
utan risk for forvaxling sarskilja dessa varor och/eller tjanster fran varor eller tjanster med ett annat
ursprung (12).

Dessutom bor aven det dubbla syfte som varumarkeslagstiftningen har beaktas, namligen 1) att skydda
konsumenterna genom att fungera som en informationslank och ge dem mdjlighet att évervaga och valja
mellan alternativa varor och/eller tjanster, och 2) att stimulera och bel6na ett méarkes investeringar i kvalitet,
egenskaper och andra aspekter av dess varor och/eller tjanster.

Mot bakgrund av ovanstdende kan det konstateras att det inte foreligger nagon ond tro utan en ohederlig avsikt
och att detta subjektiva motiv frdn sdkandens sida maste faststallas objektivt (13). For att ond tro ska kunna
faststallas maste det darfor foreligga a) ndgot handlande fran s6kandens sida som tydligt visar att denne
handlade i ohederlig avsikt vid ingivandet av varumarkesansokan, och b) en objektiv standard mot vilken ett
sadant handlande kan bedémas och darefter klassificeras som ond tro. Varje pastdende om ond tro méaste
analyseras genom en helhetshedémning av alla de faktiska omstandigheter som ar relevanta i det enskilda
fallet (14).

Det bor noteras att det foreligger en ohederlig avsikt fran varumarkessokanden i, bland annat, situationer dar
det framgar av de relevanta, konsekventaoch objektiva omstéandigheterna i det sarskilda fallet att ansékan om
registrering av varumarket gjordes

a) med avsikten att, pa ett satt som inte ar forenligt med god affarssed, skada en viss tredje parts intressen
och inte med avsikten att bedriva rattvis handel, eller

b) med avsikten att, utan att avse en sarskild tredje part, erhalla en ensamrétt for andra andamal an de
som omfattas av ett varumdarkes funktion, till exempel den grundldggande funktionen att ange
ursprung (1%).

Pa grundval av ovanstdende, och med tanke pa att sokandens ohederliga avsikt utgér hérnstenenavseende
forekomsten av ond tro, anses den vara en grundlaggande och obligatorisk faktor fér ond tro, som alltid maste
undersokas vid bedomningen av ond tro. Foljaktligen ingar den i forteckningen Gver gemensamma faktorer i
avsnhitt 2.4 — underavsnitt 2.4.1.1.

(*1) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 74.

(*2) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 74, 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219,
punkt 22, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 45, 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.),
EU:T:2022:430, punkt 24.

(*3) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 42, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, punkt 47, 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 33.

(1) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, punkt 48.

(%) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 46, 13.11.2019, C-528/18 P, Outsource2India
(fig.), EU:C:2019:961, punkt 61, 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 75.
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221 Olika aspekter av ond tro

Med de situationer dar det, enligt EU:s réattspraxis, kan foreligga en ohederlig avsikt fran sékandens sida i
atanke (se foregaende avsnitt) star det klart att en sokande kan agera i ond tro i fall dar handlandet riktades
mot en viss tredje parts intressen (t.ex. en konkurrent eller en affarspartner (1¢)) men aven i fall dar ansokan
gjordes for att missbruka varumarkessystemet. | detta dokument gors darfor atskillnad mellan féljande tva
aspekter av ond tro:

a) Missbruk av tredje parts rattigheter, nar sékanden riktar sig mot en viss tredje parts intressen.

b) Missbruk av varumérkessystemet: nar sokanden, aven om anstkan inte riktar sig mot en viss tredje
part, har ansokt om registrering av det omtvistade varumarket for andra &ndamal &n dem som ingar i
ett varumarkes grundlaggande funktioner.

Aven om detta dokument endast behandlar ovannamnda tv& aspekter kan det emellertid inte uteslutas att
andra aspekter kan komma att identifieras, sarskilt i framtida EU-rattspraxis. Denna fraga maste darfor beaktas
mot bakgrund av utvecklingen av rattspraxis.

2.2.1.1 Missbruk av tredje parts rattigheter

Aspekten missbruk av tredje parts rattigheter forutsatter att ansékan riktar sig mot en tredje part. De relevanta
myndigheterna, inbegripet medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, kan stota pa detta nar sokanden av
ett omtvistat varumarke inte har ingett ansékan om registrering av varumarket for att bedriva rattvis handel,
utan i avsikt att, pa ett satt som inte &r forenligt med god affarssed, skada en tredje parts intressen (17).

De fall som faller under denna aspekt kédnnetecknas darfor av en kombination av objektiva omstéandigheter dar
sOkanden, bland andra faktorer som ar relevanta i det enskilda fallet, med vetskap eller formodad vetskap om
den tredje partens befintliga rattigheter, har ingett ansékan om det omtvistade varumarket utan den tredje
partens samtycke och med avsikt att orattmatigt tillagna sig aganderatten till den tredje partens aldre réattigheter
(subjektivt rekvisit).

Exempel pd mal dar missbruk av tredje parts rattigheter har forekommit ar bland annat, Simca (18), Gruppo
Salini (1), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl. () och NEYMAR (). Exempel pa mal dar det med hansyn till
omstéandigheterna i det enskilda fallet inte konstaterades foreligga ond tro ar bland annat nehera (22,
CIPRIANI/CIPRIANI (23) och Bigab (24).

Slutligen, for information om de mest typiska eller naAmnvarda exemplen pa scenarier som faller under denna
aspekt, se underavsnitt 2.5.1.

2.2.1.2 Missbruk av varumarkessystemet
Bestammelser som reglerar ond tro ser aven till det allménna intresset att forhindra varumarkesregistreringar
som utgér missbruk. Sadana registreringar strider mot principen om att tillampningen av

(16) 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

(17) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 46.

(*8) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

(19) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

(?°) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357.
(?) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

(??) 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430.

(?3) 29.6.2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458.

(?%) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.
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varumarkeslagstiftningen inte far utstrackas till att omfatta missbruk fran sokandens sida, vilket gor det omojligt
att uppna syftet med lagstiftningen i fraga (5). | fall av missbruk av varumarkessystemet ar det darfor inte
nédvandigt att sékanden, vid tidpunkten for ansékan om registrering av varumérket, riktade sig mot en specifik
tredje part (%9).

Mot bakgrund av ovanstadende bor féljande omstandigheter faststallas for att ond tro ska konstateras enligt
denna aspekt: Inledningsvis krévs det en kombination av objektiva omstandigheter genom vilka det
efterstravade syftet inte har uppfyllts trots att de villkor som uppstélls i de unionsrattsliga bestammelserna
formellt sett har uppfyllts (objektivt rekvisit). Vidare kravs det att det finns en avsikt att uppna en fordel till féljd
av namnda bestammelser genom att pa konstlad vag konstruera de villkor som kravs for att uppna denna (27)
(subjektivt rekvisit).

Med avseende pa det subjektiva rekvisitet maste det av en rad objektiva omstandigheter framga att det
vasentliga syftet med sokandens strategi/handlingar/beteende ar ett uppna en oberattigad fordel (28).

Exempel pa mal dar missbruk av varumarkessystemet konstaterades ar bland annat LUCEO (?9),
MONOPOLY () och TARGET VENTURES (3). Exempel pd mal dar det med hansyn till de sarskilda
omsténdigheterna i fallet inte konstaterades féreligga ond tro &r daremot bland annat Pelikan (32) och
VOODOO (33). Féljande slutliga beslut fran EUIPO:s 6verklagandenamnd kan tjana som illustrativa icke-
bindande exempel: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.) (3%, intel inside (fig.) (®®) och baoli BEACH

(fig.) ().

Slutligen, for information om de mest typiska eller namnvarda exemplen pa scenarier som faller under denna
aspekt, se underavsnitt 2.5.2.

2.3 Allmannaregler for bedémning av ond tro vid varumarkesansokningar

2.3.1 Bevisborda i mal som rér ond tro

Det ska inledningsvis papekas att det, sdsom framgar av EU:s rattspraxis (%7), foreligger en presumtion om
god tro hos stkanden till dess att motsatsen har bevisats. | ett ogiltighetsférfarande ankommer det till exempel
pa klaganden att visa att den som ansOkt om registrering av varumarket var i ond tro nar ansokan om
registrering av varumarket ingavs (38). Det ankommer séledes pa klaganden att styrka att det féreligger sddana

(?®) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 33 (och déri angiven
rattspraxis).

(%) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 28.

(?) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 52, 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 72,
21.7.2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, punkt 39, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon,
EU:T:2022:530, punkt 37.

(?®) Forslag till avgorande av generaladvokat Kokott av den 4 april 2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:287, punkt 31.

(?°) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

(30) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(%) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

(3?) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

(3%) 18.11.2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

(%) 25.10.2022, EUIPO:s dverklagandendamnd, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY’S MONKEY (fig.)

(3%) 15.11.2021, EUIPO:s 6verklagandenamnd, R 2911/2019-5, intel inside (fig.)

(36) 20.1.2022, EUIPO:s 6verklagandenamnd, R 223/2021-2, baoli BEACH (fig.)

(87) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkt 57, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR
m.fl., EU:T:2019:357, punkt 34.

(%8) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 17, 8.3.2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, punkt 45,
6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkt 34, 18.1.2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, punkt 56.
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objektiva omstandigheter som gér det mdjligt att dra slutsatsenatt ansékan om registrering av det omtvistade
varumarket har ingetts i ond tro (3¢). Féljaktligen ligger bevisbordan inledningsvis pa klaganden.

Néar de behdriga myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrdttsmyndigheter, finner att de
objektiva omsténdigheterna i det aktuella fallet kan omkullkasta presumtionen om god tro, ankommer det pa
sbkanden att lamna trovardiga forklaringar rérande de syften och den kommersiella logik som legat till grund
for anstkan om registrering av varumarket. Detta innebér att ansvaret for att tillhandahalla bevis och argument
gar 6ver pa namnda part (“°). Anledningen till denna 6vergang av bevisbordan ar att det ar sokanden som ar
bast lampad att upplysa de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter,
om vilka avsikter som lag bakom anstkan om registrering av varumaérket och lagga fram bevisning som kan
Overtyga dem om att dessa avsikter var legitima trots de objektiva omstandigheterna (*1).

Vidare bor det faktum att sokanden inte yttrar sig inte tolkas som tecken pa nagon ohederlig avsikt. Om
klagandens bevisning emellertid ar tillrackligt overtygande for att motbevisa presumtionen att ansdkan
lamnades in i god tro och sokanden inte lamnar in nagon forklaring eller bevisning, kommer det att konstateras
att sbkanden agerat i ond tro (*?).

Det ar aven mdjligt att bevis som styrker sokandens ohederliga avsikt inges av sokanden sjalv. | sddana fall
kan sokanden omedvetet bidra till att motbevisa presumtionen om god tro. | malen MONOPOLY och TARGET
VENTURES fann tribunalen till exempel att det foreldg ond tro, till stor del pa grund av att sokanden hade
medgett att vederbérande hade for avsikt att forlanga femarsfristen och inte behdva lagga fram bevis for
verkligt bruk av varumarket (43) eller att forstarka skyddet for ett annat varumarke, utan nagon avsikt att
anvanda det omtvistade varumarket for ett &ndamal som omfattas av ett varumarkes funktion (44).

Slutligen &r vilka bevis som ska laggas fram i fall som rér ond tro en annan utmanande fraga. Med hansyn till
fragans breda tillampningsomrade och dess starka koppling till de faktiska omstandigheterna i varje enskilt
fall, finns det emellertid varken nagon maojlighet att uppratta en uttémmande forteckning 6ver den bevisning
som ska laggas fram for att styrka forekomsten av ond tro eller en forteckning 6ver rekommenderad bevisning
som ska laggas fram i varje enskilt fall som rér ond tro. Det ska betonas att parterna fritt kan valja vilken
bevisning de vill lagga fram infér de berdérda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, och bedomningen i fragan ar alltid upp till dem. I allmanhet finns det ingen
begransning som sager att vissa fakta endast far faststéllas och bevisas med hjalp av specifika bevismedel.
Sokanden eller klaganden kan inge all bevisning som ar relevant for ett visst fall av ond tro och de berérda
myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, ar skyldiga att beakta all bevisning.
| form av icke bindande vagledning kan emellertid den gemensamma praxisen/de gemensamma
rekommendationerna i CP12 — Bevisning i 6verklagandeforfaranden fér varumarken: inlamning, struktur och
framstallning av bevisning och hantering av konfidentiell bevisning (*°) fungera som referenspunkt fér alla
berorda parter, sarskilt avsnitt 3.1.1 — Framstéllning av bevisdokument och bevisféremal, som innehaller en

(3°) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 42.

(*°) Detta innebéar att nar klaganden har lagt fram bevisning for att styrka de objektiva omstandigheter som gor det majligt
att dra slutsatsen att ans6kan om registrering av det omtvistade varumarket har gjorts i ond tro, ankommer det pa sokanden
att motbevisa detta innan det faststélls att det rér sig om ond tro.

(#1) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl, EU:T:2019:357, punkterna 36-37, 21.4.2021, T-
663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkterna 43-44, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkterna 32—
33, 18.1.2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, punkt 66.

(*?) Foljande slutliga beslut fran EUIPO:s Overklagandenamnd kan tjana som ett illustrativt icke-bindande exempel:
20.12.2022, EUIPO:s dverklagandenamnd, R 2108/2018-2, Wong lo kat, punkterna 50 och 67.

(#3) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(*4) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

(*°) I denna tabell anges vilka av medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter som har genomfort CP12 i sin praxis.
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icke uttémmande forteckning dver bevismedel som kan laggas fram i varumarkesférfaranden, inbegripet i fall
som ror ond tro. Berorda parter far anvanda och anta de CP12-rekommendationer som de anser &r
anvandbara och tillampliga i ett sérskilt fall som rér ond tro.

2.3.2 Relevant tidpunkt for att avgora om det forelag ond tro

Sasom anges i avsnitt 2.2 utgor det en forutsattning for ond tro att det finns ett subjektivt motiv hos den som
ansoker om registrering av varumarket (%6). Detta innebar att en beddomning av ond tro kraver en analys av
agerandet fran den som ansoker om registrering av varumarket (47) for att faststalla forekomsten eller
avsaknaden av en ohederlig avsikt.

| detta avseende ar det viktigt att komma ihag att den relevanta tidpunkten for att avgéra om sokanden var i
ond tro ar tidpunkten for ingivande av anstkan om registrering (#8). Nar det galler internationella registreringar
motsvarar detta det datum da Europeiska unionen eller den berérda medlemsstaten designerades (9). Ett
varumarke som sokts i ond tro skulle darfor, néar som helst och oavsett om det har 6verforts till nagon annan
fysisk eller juridisk person, fortfarande anses ha sokts i ond tro pa ansdkningsdagen. Vid en efterfoljande
Overlatelse av varumarket ska séledes sokandens avsikt i princip beaktas vid en bedémning av ond tro (5°)
och inte avsikten hos den nuvarande innehavaren (1) som har férvarvat varumarket efter ansékningsdagen.
Vid bedémningen av ond tro bér dock, sdsom anges i avsnitt 2.3.3, &ven kopplingen mellan sékanden och den
nuvarande &garen analyseras (%2). Faktiska omstandigheter och bevis som ar daterade fore eller efter
ingivandet av ansdkan kan emellertid ocksd beaktas av de behdriga myndigheterna, inklusive
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, eftersom de kan innehalla anvandbara upplysningar for att
tolka stkandens avsikt vid tidpunkten for ingivandet av ansokan (°). Dessa kan exempelvis omfatta
information om omstandigheterna som harror fran prioritetsdagen for det omtvistade varumarket (54), om det
finns en &aldre rattighet i en medlemsstat, i EUIPO eller i en annan jurisdiktion, under vilka omstandigheter
varumarket skapades och hur det har anvéants sedan dess, eller om stkanden har anvéant varumérket sedan
registreringen.

2.3.3  ”"S6kanden” i méal som rér ond tro
Vid beddémningen av ond tro vid varuméarkesansokningar ar det viktigt att identifiera vilken fysisk/juridisk person
som ansdkte om registrering av det omtvistade varumarket, innan s6kandens beteende analyseras (%5).

| detta hanseende ar det uppenbart att varje fysisk eller juridisk person som anges som sokande i
ansokningsformularet kommer att betraktas som sadan. For att bedoma férekomsten av en ohederlig avsikt
hos s6kanden vid ingivandet av varuméarkesansdkan bor emellertid forekomsten av en méjlig koppling mellan

(*6) Forslag till avgérande av generaladvokat Sharpston av den 12 mars 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148,
punkt 60.

(#7) 16.6.2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.

(*8) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 35, 26.2.2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, punkt 66, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkterna 33—34.

(*°) 16.6.2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.

(%°) Fér mer information om tolkningen av begreppet "s6kanden” i samband med ond tro, se underavsnitt 2.3.3.

(®1) 29.6.2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, 16.6.2021,T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364,
punkt 38.

(52) Fér mer information om tolkningen av begreppet "sdkanden” i samband med ond tro, se underavsnitt 2.3.3.

(%) 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkt 57, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR m fl., EU:T:2019:357, punkt 126, 16.5.2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.),
EU:T:2017:335, punkt 41.

(>4 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkterna 48 och 51-52, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530,
punkterna 35-37.

(%%) 16.6.2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.
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so6kanden (%) och nagon annan fysisk eller juridisk person som kan ha ett verkligt intresse av att lamna in
denna varumarkesansokan ocksa beaktas. Vid denna analys ska hansyn i forekommande fall tas till
information som ar daterad fore eller efter ingivandet av anstkan enligt beskrivningen i underavsnitt 2.3.2. |
annat fall skulle bestammelserna om ond tro mycket enkelt kunna kringgas.

Vid de berérda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, kan det till exempel
uppsta situationer dar sokanden &r kopplad till eller har anknytning till féljande personer:

. En juridisk person som tillhér samma féretagsgrupp som sékanden (57).

. En fysisk/juridisk person som ingatt ett avtal med sokanden (t.ex. om att lamna in en
varuméarkesansokan i eget namn).

. En juridisk person i vilkken sékanden har haft/innehar en stallning (t.ex. verkstéllande direktotr eller storsta

aktiedgaren) (%8) etc.

Med hansyn till de manga olika former som detta samband/denna koppling kan ha i praktiken maste en
bedomning goras fran fall till fall.

2.4 Gemensamma faktorer vid bedémningen av ond tro i samband med varumarkesansodkningar

For att faststalla om s6kanden handlade i ond tro pa ansékningsdatumet maste en helhetsbedémning goras,
dar hansyn ska tas till alla relevanta faktorer i det enskilda fallet (5°). Detta innebar att bedémningar av ond tro
maste goras fran fall till fall.

Aven om forekomsten av ond tro kommer att bero pa de enskilda omsténdigheterna i det relevanta fallet,
innehaller dock denna gemensamma praxis en icke utttmmande forteckning 6ver faktorer som kan tjana som
anvandbar vagledning vid bedémningen av eventuell forekomst av ond tro vid varumarkesansokningar.

Den forteckning 6ver faktorer som presenteras nedan utgors av de vanligaste exemplen fran EU:s rattspraxis.
Endast en av faktorerna anses vara obligatorisk — sokandens ohederliga avsikt (6%) — och méaste darfor foreligga
i alla fall som rér ond tro.

Det &r vidare viktigt att notera att nedanstaende forteckning inte aterspeglar varje faktors relativa betydelse.

Slutligen &r det viktigt att betona att &ven om vissa av de faktorer som fortecknas nedan — beroende pa
omstandigheterna i malet — kan utgéra relevanta faktorer for bedémningen av ond tro, behover inte en
klagande som &beropar grunden ond tro alaggas att t.ex. faststalla forekomsten av en forvaxlingsrisk i enlighet
med artikel 5.1 b i EU-varumarkesdirektivet (61) eller den &ldre rattighetens renommé (52) i samma utstrackning
som under forfaranden som grundas pé artikel 5.3 a i EU-varumarkesdirektivet.

(°6) Den som angivits som sadan i ansokningsformularet.

(57) 13.7.2022, T-287/21, Saleina/Saleina (fig.) m.fl.,, EU:T:2022:441, punkterna 56, 70 och 77-78, 13.7.2022, T-284/21,
RENCKI HRAM/RENSKI HRAM (fig.) m.fl., EU:T:2022:439, punkterna 56, 70 och 77-78, 13.7.2022, T-283/21, Talis/Talis
m.fl., EU:T:2022:438, punkterna 56, 70 och 77-78.

(%8) 17.3.2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punkterna 48—49.

(59) 27.6.2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punkterna 36 och 37, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON
(fig.), EU:C:2019:724, punkt 47, 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 37, 15.2.2023, T-684/21,
MOSTOSTAL, EU:T:2023:68, punkt 23, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkt 34.

(%) For mer information om faktorn "sékandens ohederliga avsikt”, se underavsnitt 2.4.1.1.

(6%) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkterna 53-54, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 55-56.

(62) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 60.
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2.4.1 Obligatoriska faktorer

2.4.1.1 Sokandens ohederliga avsikt

Sokandens ohederliga avsikt ar en forutsattning for att ond tro ska anses foreligga. Sdsom forklaras i avsnitt
2.2 forutsatter det allménna begreppet ond tro i varuméarkesansokningar att det finns ett subjektivt motiv hos
varuméarkessdkanden, ndmligen en ohederlig avsikt eller ett annat "ont” och/eller oarligt motiv, vilket normalt
faststalls med hanvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier. Av denna anledning, och med
tanke pa att sokandens ohederliga avsikt utgor hérnstenen med avseende pa forekomsten av ond tro, anses
den vara en grundlaggande och obligatorisk faktor for ond tro, som alltid maste undersokas och faststallas vid
bedémningen av ond tro.

Det bor emellertid noteras att den ohederliga avsikt som kan f& en sokande att lamna in en varumarkesansokan
inte nodvandigtvis alltid &r densamma, eftersom en sdkande kan ha olika syften med att lamna in en
varumarkesansokan, och den ohederliga avsikten darfor kan variera. Sdsom anges i underavsnitten 2.2.1,
2.2.1.1 och 2.2.1.2 finns det dessutom atminstone tva olika aspekter av ond tro.

Nedanstaende illustrativa exempel p& ohederlig avsikt har hamtats fran EU:s rattspraxis.

a) Exempel p& ohederlig avsikt avseende aspekten missbruk av tredje parts rattigheter kan omfatta

. att "snylta” pa renommén hos den tredje partens tidigare rattigheter och att dra fordel av den (83),
. att inkrakta pa rattigheterna till den tredje partens varumarke (64),
. skapa ett falskt intryck av kontinuitet eller en falsk uppfattning att det omtvistade varumarket eftertrader

ett historiskt tidigare ként varumarke eller en person, ett féretag eller en &ldre rattighet som tidigare var
kand och som fortfarande ar kand av den relevanta allmanheten (5%).

b) Exempel pa& ohederlig avsikt avseende aspekten missbruk av varumarkessystemet kan omfatta

. att forhindra registrering av ett annat varumarke som en tredje part ansokt om och/eller att dra
ekonomiska fordelar av denna blockerande stallning (°6),

. att forstarka skyddet for en annan rattighet, som ocksa tillhér sékanden, och utvidga sdkandens
varumarkesportfélj, utan att det foreligger nagon hederlig kommersiell logik (67),

. for att forlanga femarsfristen och inte behova lagga fram bevis for verkligt bruk av (s6kandens) tidigare
registrerade varumarke/varumarken (8),

. for att undvika féljderna av en annullering (t.ex. att varumarket upphévs helt eller delvis for att det inte

har anvéants) av (s6kandens) tidigare registrerade varumarke(n) (°).

(%) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt51, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl.,
EU:T:2022:644, punkt 83.

(64) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 32.

(5%) 6.7.2022, T-250/21, Nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkterna 68—69 (i detta mal diskuterades denna typ av ohederlig
avsikt, men det ansags emellertid inte féreligga ond tro).

(66) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 145, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkt 36.

(67) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkterna 38—40.

(68) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkterna 71-74 (i detta fall erholl sbkanden den administrativa
fordelen att inte behtva bevisa verkligt bruk av det varumarke for vilket ansékan om registrering av varumérke hade
aterkallats).

(6°) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 27 och 50 (i detta mal diskuterades denna typ av ohederlig
avsikt, men ond tro konstaterades emellertid inte).
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2.4.2 Faktorer som inte ar obligatoriska

| foljande foérteckning anges faktorer som inte ar obligatoriska och varje faktor i denna forteckning kan inte
betraktas som en forutsattning for ond tro. Dessutom kan samma faktor fa olika effekter beroende pa
omstandigheterna i det aktuella fallet.

Det ar aven viktigt att framhalla att hansyn ska tas till alla faktorer som &r relevanta i det enskilda fallet vid
bedomningen av ond tro. Vissa faststallanden kan vara mdéjliga pa grundval av en eller ett fatal av dessa
faktorer som inte ar obligatoriska, medan andra kan krdva en mer omfattande analys.

Vidare medfor det faktum att en eller flera faktorer foreligger i en konkret situation inte omedelbart att sokanden
kan anses vara i ond tro, och bedémningen av dessa faktorer ar alltid beroende av omstandigheterna i det
aktuella fallet. PA samma satt utgor det faktum att nagra eller de flesta av de nedanstdende faktorerna inte
foreligger i ett specifikt fall inte nddvandigtvis, beroende pa de sarskilda omstandigheterna i fallet, hinder mot
en slutsats att den sékande handlade i ond tro (79).

2.4.2.1 Sokandens vetskap eller formodade vetskap om att den tredje parten anvander/innehar en aldre
identisk/liknande rattighet

Enligt EU:s réattspraxis (') kan s6kandens kadnnedom eller presumerade kdnnedom om att en tredje part

anvander/innehar en aldre identisk/liknande rattighet i ett EU-/icke-EU-land vara en indikation pa att sékanden

var i ond tro vid ingivandet av varumarkesansokan.

Den icke uttommande forteckningen med exempel nedan har inkluderats for att illustrera nagra situationer dar
vetskap eller férmodad vetskap om att tredje part anvander/innehar en aldre identisk/liknande rattighet kan
héarledas.

. Nar det finns allmén vetskap inom den berérda ekonomiska sektorn (inbegripet narbeslaktade sektorer
och marknader) om att en tredje part anvander en liknande/identiskt aldre rattighet for identiska/liknande
varor eller tjanster, sarskilt nar denna anvandning har pagétt lange (72).

. Nar parterna har haft en affarsrelation med varandra kan sokanden, som ett resultat av detta, inte ha
varit omedveten om att klaganden har anvant det omtvistade varumarket (73).

. Nar det faktum att det omtvistade varumarket och de &ldre rattigheterna ar identiska eller nastan
identiska inte kan bero pa en tillfallighet (74).

. Nar sokanden och klaganden ar verksamma inom samma eller narliggande affarsomraden dar den aldre

rattigheten ocksa har anvants (75), eller har bedrivit sin verksamhet pa samma specialiserade marknad,
och/eller bada parterna marknadsférde varor som kom frdn samma ursprungsland (76).

(7°) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 52 och dar angiven rattspraxis,
21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 36.

(") 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53, 5.5.2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316,
punkterna 36-37, 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkt 49, 29.9.2021, T-592/20,
Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 28-29, 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 47,
22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkt 34.

(") 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt39, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 110.

(73) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 25. F6r mer information om faktorn "tidigare relation mellan
parterna”, se underavsnitt 2.4.2.6.

(") 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 76-81.

("®) For mer information om faktorn "det omtvistade varumarkets ursprung och dess anvandning sedan det skapades”, se
underavsnitt 2.4.2.7.

("8) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 42—43 och 45-46.
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. Nar sokanden en kort tid efter registreringen av det omtvistade varumarket inledde atgarder mot
s6kanden och/eller dennes distributor, vilket visade att sékanden var val férberedd att rikta sig mot
dem (77).

. Néar den aldre rattigheten ar kand och sdékanden darfér var medveten om, eller inte kunde ha varit

omedveten om, att klaganden hade anvant det omtvistade varumarket (78). Flera exempel pa denna
situation aterfinns i EU:s rattspraxis, namligen

o nar férekomsten av den aldre rattigheten (inbegripet "historiska varumarken”) ar ett valkant
faktum, atminstone for den del av omsattningskretsen (till vilken sékanden hor) som varit bekanta
med de varor/tjanster som saluférdes under den omtvistade rattigheten (7°),

o nar sbkanden hade kAnnedom om en viss bransch eller om klagandens kommersiella verksamhet
och dess betydelse (t.ex. fotbolls-/underhallningsindustrin eller bilindustrin (&%),
o nar sokanden anvande ett ord fran ett visst sprak i det omtvistade varumarket som antyder att

detta varumarke sarskilt riktar sig till vissa konsumenter (t.ex. arabisktalande konsumenter) bland
vilka den aldre rattigheten kan vara valkand (1),

o nar det omtvistade varumarket ansoktes/registrerades for varor/tjanster som har anknytning till
det omrade inom vilket den aldre rattighetens renommeé forvarvades (82).

Det bor dessutom beaktas att provningen av huruvida den som ansdker om registrering av det omtvistade
varumarket hade tidigare kdnnedom om eller presumerad kdnnedom om att tredje part anvander/innehar en
aldre identisk/liknande rattighet inte maste begransas till unionsmarknaden (83) och darfér kan vara tillamplig
dven om rattigheten har anvants/registrerats i ett tredjeland. Exempel pa detta aterfinns bland annat i malen
"ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl.” (%) och "DoggiS (fig.)” (8°), dar de tidigare registrerade varumarkena var
registrerade och/eller anvéandes i ett tredjeland.

Slutligen ar det viktigt att notera att i fall av missbruk av tredje parts rattigheter har sokandens vetskap eller
formodade vetskap om tredje parts befintliga rattigheter avgérande betydelse och kommer att spela en viktig
roll vid bedémningen av ond tro (&6).

2.4.2.2 Graden av rattsskydd som tredje parts aldre rattigheter atnjuter

Enligt EU:s rattspraxis (87) kan aven graden av rattsskydd som tredje parts aldre rattighet atnjuter vara en
faktor som kan beaktas vid avgorandet om huruvida en sékande handlade i ond tro vid tidpunkten for ansdkan
om varumaérkesregistrering.

For att analysera relevansen av denna faktor ar det viktigt att beakta om den tredje partens aldre rattighet
atnjuter nagon form av réattsligt skydd/erkannande, bland annat a) registrering, b) inneboende eller forvarvad

("") 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 61-63.

("8) For mer information om faktorn "graden av rattsskydd som tredje parts aldre rattigheter atnjuter”, se underavsnitt
24.2.2.

(7°) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 45-46 och 49-50.

(80) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkterna 43 och 50, 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240,
punkterna 45-50, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl.., EU:T:2022:644, punkt 48.

(8%) 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 31.

(82) 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 32.

(8%) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 47.

(84) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 110.

(8%) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 50-74.

(8%) For mer information om aspekten "missbruk av tredje parts rattigheter”, se underavsnitt 2.2.1.1.

(87) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt53, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 51, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkt 34.
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sarskiliningsformaga, c) valkand karaktar (88), d) renommé (89), inbegripet, till exempel, att en aldre rattighet
fortfarande ar valkand (%9), att klagandens namn ar kant (°1) eller att klagandens bild och/eller smeknamn ar
kanda (°?). "Anvandningen” av den aldre rattigheten kan ocksa vara en avgérande faktor.

Denna faktor kommer att vara sarskilt relevant i scenarier som omfattar ett snyltande beteende, till exempel
nar det konstateras att sékanden hade for avsikt att dra otillborlig férdel av en aldre rattighets renommé,
inbegripet dess bevarade/kvarvarande renommé (%), eller att dra nytta av dess hdga grad av
sarskiliningsformaga.

Med tanke pa att klaganden i fall som ror ond tro kan grunda sina argument pa olika typer av aldre rattigheter
och dven pa anvandningen av sadana aldre rattigheter (94) maste denna faktor provas, oberoende av dessa
aldre rattigheters art (°5) eller den réattsliga grund genom vilken ett sddant beréttigat intresse skyddas och
oberoende av huruvida de &r registrerade eller inte. Valet att ansdka om registrering av ett varumarke (inom
ett visst territorium) utgor en del av klagandens affarsstrategi och att, till exempel, inte registrera varumarket
innebar inte nédvandigtvis att en aldre rattighet inte ar kand pa marknaden (%6).

Det bor emellertid understrykas att en analys av omstandigheterna i fallet ibland kan | leda till slutsatsen att
omfattningen eller graden av rattsligt skydd fér det omtvistade varumarket ocksa ska beaktas vid bedomningen
av ond tro, eftersom detta kan rattfardiga sokandens intresse av att sakerstélla ett battre rattsligt skydd for sitt
kannetecken (°7). Det kan darfor visa att sokanden haft ett legitimt syfte att inge varumarkesansokan.

2.4.2.3 ldentitet/likhet mellan det omtvistade varumarket och aldre rattigheter

Enligt EU:s rattspraxis (°¢) kan det faktum att det omtvistade varumérket och den eller de aldre rattigheterna i
fraga ar identiska och/eller liknar varandra utgora en relevant faktor vid faststallandet av om sokanden
handlade i ond tro vid ingivandet av varumérkesansotkan. Beddmningen av denna faktor kan emellertid variera
beroende pa vilken aspekt av ond tro eller tidigare rattighet det ar fragan om i det aktuellafallet rérande ond
tro.

Vid bedémningen av identiteten/likheten mellan det omtvistade varumarket och den eller de dldre rattigheterna
i samband med ond tro ar det viktigt att komma ihag att det i vissa fall kan kravas en annan bedémning &n den
som tillampats vid bedémningen av forvaxlingsrisken. Detta beror pa att bestammelser om ond tro sarskilt har
i syfte att forhindra missbruk av tredje parts rattigheter eller av varumarkessystemet och exempelvisdet faktum

(88) 1.02.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkt 54.

(8%) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 51.

(°9) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 46, 49 och 52-53.

(°1) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkterna 50-51, 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.),
EU:T:2021:219, punkterna 27—-28 och 32-33.

(°2) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 30-35 och 41.

(°3) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 40, 46, 49 och 56.

(°4) "Pa samma satt ar den omstandigheten, att en tredje part sedan lange anvander ett kannetecken for en vara som &r
identisk eller av liknande slag, vilket innebér en risk for férvaxling med det varumérke som avses i registreringsanstkan,
och att detta kannetecken atnjuter ett visst rattsligt skydd, en av de relevanta faktorerna vid provningen av huruvida
sdkanden varit i ond tro” (11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 46), 13.11.2019, C-528/18 P,
Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, punkterna 71-72, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkterna
30-33.

(%) Till exempel ett registrerat varumarke, ett icke registrerat varumarke/kannetecken, ett namn fran en valkand person,
ett féretagsnamn.

(%) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkt 86.

(°7) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkterna 51-52.

(°8) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53, 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK,
EU:T:2016:597, punkterna 36—39, 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 59—63 och 76—79.
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att de aktuella rattigheterna ar identiska/liknar varandra endast utgér en faktor, bland andra, som kan spela en
viktig roll vid den 6évergripande bedémningen av ond tro. Vid bedémning av identiteten/likheten i samband med
denna faktor ar det darfor majligt att det inte kravs nagon noggrann prévning av de visuella, fonetiska och
begreppsmassiga likheter som finns mellan det omtvistade varumarket och den eller de aldre rattigheterna (°°).
Trots att en sddan noggrann provning inte ar nodvandig &ar det emellertid viktigt att understryka att om det
atminstone finns en viss grad av likhet mellan det omtvistade varumarket och den eller de aldre rattigheterna
kan man, dven om det ar en svag sadan, konstatera att denna faktor ar uppfylld. Med detta i atanke ar syftet
med jamforelsen att faststalla huruvida det omtvistade varumarket och den eller de &ldre rattigheterna liknar
varandra eller inte. | detta hanseende kan det vara tillrackligt att etablera ett samband eller en koppling mellan
de aktuella rattigheterna.

Slutligen &r det viktigt att framhalla att det kan foreligga vissa sarskilda omstandigheter i samband med denna
faktor beroende pa vilket scenario avond tro det &ar frdgan om. Avsnitt 2.5.2.2 innehdller viss specifik
information som &r tillamplig vid ett scenario rérande ansékan om omregistrering.

2.4.2.4 De aktuella varorna och/eller tjansterna

Av EU:s réattspraxis (1) framgar att de aktuella varorna och/eller tjansterna ocksa kan utgora en relevant faktor
vid bedomningen av ond tro. Bedomningen av denna faktor bor géras med vederborlig hansyn till det mal som
efterstravas med bestammelserna om ond tro, namligen att forhindra missbruk av tredje parts rattigheter eller
av varumarkessystemet.

| fall dar flera varumarken ar inblandade (1°1) kan en jamforelse av de aktuella varorna och/eller tjansterna
genomféras. Beroende pa& omstandigheterna i det aktuella fallet kan det till exempel vara tillrackligt att
analysera om varorna och/eller tjansterna i fraga tillhor ett narstaende/relaterat marknadssegment (102), eller
utvidga bedémningen till en jamforelse av den marknadssektor eller det kommersiella verksamhetsomrade
inom vilket klaganden ar verksam (193). Det kravs emellertid inte att varorna och/eller tjansterna i fraga &r
identiska eller liknar varandra for att bestdmmelserna om ond tro ska kunna tillampas, exempelvis kan ond tro
aven faststallas i de fall det ror sig om olika varor och/eller tjanster (104).

Det ar viktigt att komma ihag att bedomningen av denna faktor kan avse olika typer av aldre rattigheter, och
inte bara varumarken (t.ex. ett omtvistat varumarke och ett tidigare personnamn (199)).

Exempelvis kan de berérda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, pa
grundval av EU:s réttspraxis

. jamfora varor och/eller tjanster fran det omtvistade varumarket med det omrade dar klaganden har
forvarvat sitt renommé/ar kand (1°6),
. jamfora eller lamna synpunkter pa varor och/eller tjanster fran det omtvistade varumarket inom ramen

for vedertagna affarsmetoder inom den relevanta marknadssektorn (107).

(°°) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 36—38.

(109) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 88—90.

(1°1) Oberoende av huruvida en varuméarkesansokan ar ingetts eller om varuméarkena ar registrerade eller oregistrerade.
(192) 23.5.2019, T-3/18 och 4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 64—65.

(103) 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 49-50.

(194 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 39-41.

(195) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 46.

(106) 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 32.

(2°7) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt46, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) mfl.,
EU:T:2022:644, punkt 50.
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. jamfora eller lamna synpunkter pa varor och/eller tjanster fran det omtvistade varumarket i forhallande
till de varor/tjanster som en klagande kan forvantas vara intresserad av att marknadsfora (18).

Slutligen &r det viktigt att framhalla att det kan foreligga vissa sarskilda omstandigheter i samband med denna
faktor beroende pa vilket scenario rérande ond tro det ar fragan om. Avsnitt 2.5.2.2 innehaller viss specifik
information som &r tillamplig vid ett scenario med ansdkan om omregistrering.

2.4.25 Risk for férvaxling

Inom ramen for helhetsbeddmningen av ond tro och de specifika omstandigheterna i det enskilda fallet kan
det i vissa fall vara relevant att avgéra huruvida den aldre rattigheten eller de aldre rattigheterna kan férvaxlas
med det omtvistade varumarket. Beroende pa omstandigheterna i det enskilda fallet kan det darfor vara viktigt
att ta hansyn till om det finns en risk for férvaxling mellan det omtvistade varumaérket och den aldre rattigheten
eller de aldre rattigheterna (1°°).

Det bor dock an en gang framhallas att en risk for forvaxling inte utgor ett villkor eller en forutsattning for ond
tro vid bedémningen av ond tro vid varumarkesansokningar. Darfoér behdver det inte nédvandigtvis faststéllas
att det finns en risk for forvéaxling hos allmanheten for att bestimmelserna om ond tro skall kunna tillampas
(119), eftersom det bara ar en av de faktorer som ska beaktas.

2.4.2.6 Tidigare relation mellan parterna

Enligt EU:s réattspraxis kan férekomsten av en direkt eller indirekt relation mellan klaganden och sékanden fore
ingivandet av ansékan om registrering av det omtvistade varumarket ocksa utgora en indikation p& ond tro
fran s6kandens sida (111).

Med hansyn till syftet med bestammelserna om ond tro bor denna faktor ges en bred tolkning sa att alla typer
av relationer mellan parterna omfattas. Vid en bedémning av denna faktor bér darfér bland annat féljande
beaktas: forekomsten av ett avtalsforhallande, inbegripet fore eller efter avtalets ingdende, eller forekomsten
av omsesidiga skyldigheter, inklusive lojalitets- och integritetsplikter som uppkommer pé grund av vissa
pagaende eller avslutade befattningar i klagandens foretag (112).

Enligt EU:s rattspraxis kan exempelvis foljande tidigare relationer (en viss koppling) mellan klaganden och
sokanden beaktas vid beddmningen av ond tro:

o Informella relationer mellan parterna, t.ex. (avtals)forhandlingar (*13).
. Direkta relationer mellan parterna, t.ex. kontakter fér att undersdéka mdjligheterna till en kommersiell
[6sning av en tvist (314).

(108) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 46.

(199) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53.

(110) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 54, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.)
m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 31 och 40.

(1) 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkterna 85-87, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo
Salini, EU:T:2013:372, punkterna 25-29, 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 53—
55.

(11?) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 28, 30.4.2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265,
punkterna 68-69, 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, punkterna 53-54.

(113) 31.5.2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, punkterna 43 och 47.

(14 5.5.2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, punkterna 60—61.
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. En affarsrelation som grundas p& muntliga éverenskommelser, somutgors av import och forséljning av
specifika varor och anvéandning av det omtvistade varumarket som ett varumarke i detta syfte (11°).
o Forekomsten av ett distributionsavtal (116).

o Forekomsten av ett licensavtal, inklusive ett misslyckande att erhalla ett sddan avtal (117).
. Det faktum att sbkanden agerade som verkstallande direktor for en part i distributionsavtalet (118).
. Det faktum att sokanden utgjorde en aktiedgare med ett betydande intresse i klagandens aktiekapital

och att dess chefer var medlemmar i klagandens styrelse (11°), var anstalld hos klaganden eller arbetade
for klaganden (eller andra foéretag som ingick i klagandens koncern) som en oberoende entreprenor (120).

. Det faktum att sokanden har erhallit befogenhet att foretrada bolaget i egenskap av juridiskt ombud for
ett bolag som bildats av klagandena och sdkanden (12%).
. Forekomsten av ett avtal genom vilket sbékanden hade ratt att anvanda bild, tillnamn, ord- och

figurmarken som innehades av sdkanden for att framja marknadsféringen av specifika varor (122).

Med tanke pa att tidigare relationer i praktiken kan foreligga i manga olika former bor en beddémning goras fran
fall till fall, med beaktande av huruvida relationen mellan parterna gav sokanden majlighet att bli fértrogen med
och till exempel uppskatta vardet av tredje partens aldre rattigheter.

Vidare ar det inte nédvandigt att ta hansyn till den exakta avtalstypen mellan parterna eller dess form for att
kunna dra slutsatsen att sékanden var i ond tro vid ingivandet av ans6kan om varumarket. Det saknar
betydelse om det finns ett licensavtal eller ndgon annan typ av avtal mellan parterna eller om avtalet mellan
dem var skriftligt eller muntligt, eftersom férekomsten av dessa avtal under alla omstandigheter &r tillréackligt
for att styrka att det forelag ett direkt forhallande mellan parterna fére datumet for ingivandet av anstkan om
registrering av det omtvistade varuméarket (123).

Pa grundval av ovanstaende kan en ansdkan om registrering eller registreringen av det omtvistade varumarket
i sbkandens eget namn i EU i sddana fall, beroende pa omstandigheterna i det enskilda fallet, betraktas som
ett asidosattande avgod handels- och affarssed. Foljaktligen kan ond tro foreligga nar en sékande genom
registrering forsoker lagga beslag pa tidigare rattigheter frdn en tredje part med vilken denne hade ett
avtalsforhallande eller en relation fore eller i samband med ingdende av avtal, eller ndgon form av relation dar
god tro ar tillamplig och som alagger sokanden en skyldighet att iaktta rent spel med avseende pa den andra
partens berattigade intressen och férvantningar i forhallande till rattigheten i fraga.

2.4.2.7 Det omtvistade varumarkets ursprung och dess anvandning sedan det skapades

Inom ramen f6ér helhetsbedémningen av ond tro kan ursprunget hos det ord eller den logotyp/grafiska
atergivning som det omtvistade varumaérket bestar av eller de omstandigheter under vilka det skapades, samt
den tidigare anvandningen (inklusive den "historiska” anvandningen) av det i naringsverksamhet (124), sarskilt
av konkurrerande foretag, ocksa utgora en relevant faktor. Det kan ge anvandbar information om s6kandens

(115) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, punkt 55.

(116) 30.4.2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, punkterna 53-57 (aven ett exklusivt leveransavtal), 16.5.2017,T-107/16,
AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, punkterna 32—34 och 39—40.

(*17) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 116 och 124-125.
(118) 17.3.2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punkterna 47—-49.

(1°) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 25.

(1%0) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 14 och 78.

(*?1) 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, punkterna 51 och 53-54.

(1%?) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 30-33.

(1%%) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 53-55.

(124) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkt 60.
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avsikt vid ingivandet av varumarkesansdkan. En analys av denna faktor kan till exempel ge information om
féljande:

. Vem som utvecklade/skapade det ord/den logotyp som gett upphov till det omtvistade varumarket och
skalen till att det skapades (1%°).
. Huruvida det omtvistade varumarket harstammar fran en annan réattighet som innehas av den som

ansoker om det omtvistade varumarket, till exempel ett féretags firmanamn, och hur denna réttighet har
anvants (126).

Det bor aven noteras att de territoriella aspekterna av den tidigare anvandningen av det omtvistade
varumarket, inklusive dess historiska anvandning, inte bér begransas till EU-marknaden (127). Darfor kan aven
tidigare anvandning av det omtvistade varumarket i ett tredje land beaktas.

2.4.2.8 Kronologin for de omstandigheter som ledde fram till ingivandet av anstékan om det omtvistade
varumarket

Enligt EU:s rattspraxis (128) kan kronologin for de omstandigheter som ledde fram till ingivandet av ansokan
om det omtvistade varumarket ocksa utgéra en relevant faktor vid bedémningen av ond tro. Eftersom ond tro
maste faststéllas med hansyn till samtliga omstandigheter som ar relevanta i det aktuella fallet &r det i detta
avseende viktigt att géra en analys av den sekvens av handelser som ledde fram till ingivandet av
registreringsansokan for det omtvistade varumarket (dvs. de héandelser som foregick denna ansdkan). Denna
analys kan hjalpa de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, att
forsta sokandens skal for att inge ansokan om det omtvistade varumarket.

Foliande handelser/omstandigheter, som hamtats frAn EU:s rattspraxis, kan beaktas inom ramen for denna
faktor:

. Huruvida det foreldg ndgon form av tvist mellan sokanden och klaganden fore eller vid tidpunkten for
ansokan om registrering av det omtvistade varumarket (129).

. Hur parternas affarsrelation var vid tidpunkten fér ansékan om registrering av det omtvistade varumarket
och huruvida den hade avslutats,férsamrats eller varit anstrangd under en viss tid (139).

. | fall dar relationen mellan parterna avslutats, hur lang tid som forflutit mellan avslutandet av
affarsrelationen och ingivandet av anstkan om registrering av det omtvistade varumarket (13).

. Huruvida klagandens stéllning pad marknaden hade férandrats, till exempel dennes ekonomiska situation

och varumarkets valkédndhet under den period som foregick ansékan om registrering av det omtvistade
varumarket (132),

(1) 30.4.2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, punkterna 59-69 och 83, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl.,, EU:T:2019:357, punkterna 89-90, 26.2.2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115,
punkterna 73-76.

(1%%) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 22.

(*27) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 47.

(1%8) 26.2.2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, punkt 68, 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK,
EU:T:2016:597, punkt 28, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 30.

(*?°) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 30.

(139) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, punkterna 69-71, 31.5.2018, T-340/16, Outsource 2 India
(fig.), EU:T:2018:314, punkt 42.

(131) 17.3.2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punkterna 67-70, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON
(fig.), EU:C:2019:724, punkt 64.

(*32) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 30.
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. Tidpunkten for ingivandet av ansdkan om registrering av det omtvistade varumarket (133). Denna analys
ar sarskilt viktig i scenarier som avser en ansékan om omregistrering, dar det bor kontrolleras om det
faktum att sékanden ingav en ansékan om omregistrering av det omtvistade varumarket vid en viss
tidpunkt utgoér en relevant indikator.

Dessutom kan analysen av kronologin rorande de omsténdigheter som ledde fram till ansdkan (eller som
uppstod strax efter ansékan) om det omtvistade varumarket aven ge information om andra faktorer, till exempel
huruvida s6kanden kande till eller maste ha kant till att klaganden anvénde en aldre identisk/liknande
rattighet (134).

2.4.2.9 Huruvida anstkan om registrering av det omtvistade varumarket grundades pa hederlig kommersiell
logik

Avsaknaden av hederlig kommersiell logik, inklusive affarsstrategi, bakom ansdkan om registrering av det

omtvistade varumarket kan ocksa vara en relevant faktor for att faststalla om det registrerades i ond tro.

Vid beddémningen av denna faktor &r en av de situationer som de relevanta myndigheterna, inklusive
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, kan traffa pa nar en sékande ansokt om registrering av ett
varumarke inte enbart for de kategorier av varor och/eller tjanster som vederbdrande saluférde vid tidpunkten
for ansokan, utan aven for andra kategorier av varor/tjanster som denne avsag att, eller 6vervagde att, saluféra
i framtiden. Det &r viktigt att notera, sdsom har papekats i EU:s rattspraxis (13%), att detta i princip ar en legitim
praxis. En lang forteckning over varor och/eller tjanster betyder darfor inte automatiskt att det foreligger ond
tro. Nar det galler ond tro kan emellertid en praxis att inkludera vissa varor och/eller tjanster i specifikationen
betraktas som en indikator pa ond tro, om den &r konstlad och det saknas hederlig kommersiell logik, inklusive
affarsstrategi, bakom den (136).

Flera exempel som hamtats fran EU:s rattspraxis, dar omstandigheterna i malet visade att anstkan inte
grundades pa nagon kommersiell logik, presenteras nedan.

Omstandigheterna i forevarande fall visade att ett av de huvudsakliga skél som
innehavaren &beropat for att motivera en ansékan om omregistrering av samma
varumarke var att minska den administrativa bordan i invandningsférfaranden (genom
att undvika att behova lagga fram bevis for anvandning nér det efterfragades i samband

-2|-_16Aé§/2%1 med varje sadan invandning). Mot bakgrund av omstandigheterna i malet stod det klart
MONOPOLY, att sbkanden medgav att en av de férdelar som motiverade ansékan om registrering av
EU:T:2021:211, | det omtvistade varumarket var att sokanden inte kontinuerligt skulle behdva styrka
punkterna 60— verkligt bruk av varumérket i flera invandningsférfaranden. Sokandens forklaringar att
77 (%) den huvudsakliga avsikten var att skydda varuméarket MONOPOLY for andra varor och

tjanster for att ligga i linje med den tekniska utvecklingen och dess expanderande
verksamhet ansags emellertid vara legitima. Detta &ar skalet till att det omtvistade
varumarket inte ogiltigforklarades i forhallande till de varor och tjanster som inte

(133) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkterna 87—89.

(134) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 61-63, 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES,
EU:T:2020:510, punkt 46.

(1%%) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 25, 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 54—
55 (i dessa tva mal fann tribunalen inte att det foreldg ond tro), 7.6.2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, punkterna 88—
89, 5.7.2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, punkt 55.

(13%) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 26 (i detta mal fann tribunalen inte att det foreldg ond tro).

(*37) For mer information om denna dom, se tabellen i avsnitt 2.5.2.2.
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omfattades av de &dldre varumarkena. Dessa forklaringar motiverade emellertid inte
ingivandet av ansdkan om registrering av det omtvistade varumérket fér varor och
tjanster som var identiska med dem som omfattades av de &ldre varumérkena.
Dessutom kunde den pastadda minskningen av den administrativa boérdan till foljd av
ansokan om det omtvistade varumarket svarligen forenas med de ytterligare kostnader
och den administrativa bérda som hanforde sig till att standigt fornya och bibehalla de
aldre varumarkena.

28.1.20186,
T-335/14,
DoggiS (fig.),
EU:T:2016:39,
punkterna 88
och 90

Den bevisning som lagts fram i férevarande mal forklarade inte varfor sékanden, ur ett
kommersiellt perspektiv, ansokte om ett figurméarke som var nastan identiskt med vissa
aldre figurmarken som tillhérde klagandena och som omfattade samma tjanster som
deras varumarken, samt for varor som &r oundgangliga for de tjansterna. Dessutom
aberopade sokanden inte ndgon som helst kommersiell logik for att motivera sitt
agerande. S6kanden aberopade i huvudsak endast ett antal grundlésa argument och
gjorde géllande att han, nér han ingav sin anstkan om registrering av det omtvistade
varumarket, inte hade kdnnedom om de é&ldre varumérken som klagandena var
innehavare av. Vidare kunde stkandens argument att han hade lang erfarenhet av
franchisingbranschen inte styrka hans berattigade intresse, eftersom den aberopade
erfarenheten avsag finanssektorn, som helt skiljer sig fran
snabbmatsrestaurangbranschen.

29.9.2021,
T-592/20,
Agate/Agate,
EU:T:2021:633,
punkterna 68—71

Omstandigheterna i detta méal visade att sokanden inte lamnade nagon bevisning som
kunde styrka anvandningen av det omtvistade varumarket eller forséljningen av déack
under ett annat varumarke. Sokanden gav inte heller nagon rimlig forklaring till att
foretagets kommersiella verksamhet inom jordbruksomradet hade utvidgats till
dacksektorn, trots att det framgick av den framlagda bevisningen att "féretag som
tillverkar lastbilsdack inte tillverkar dack for lantbruks[fordon]”.

Det bor emellertid understrykas att en analys av omstandigheterna i malet kan leda till slutsatsen att ansokan
om registrering av det omtvistade varumarket grundades pa hederlig kommersiell logik. En sadan situation
illustreras i féljande exempel som hamtats fran EU:s rattspraxis.

14.2.2012,
T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77,
punkt 23

| detta mal ansags det foreligga hederlig kommersiell logik p& grund av att antalet
medlemsstater dar s6kanden anvénde varumérket hade Okat under den period som
foregick inlamningen av varumarkesansokan. Detta ansags utgdra ett sannolikt motiv
for sbkanden att utbka skyddet fér det omtvistade varumérket genom att registrera det
som ett EU-varumarke och ond tro fran sokandens sida utesltts darfor.

13.12.2012,
T-136/11,
Pelikan,
EU:T:2012:689,
punkterna 35-37
och 49

Bevisningen och de faktiska omstandigheterna i malet visade att anstkan om
registrering av det omtvistade varumarket ingavs i samband med 125-arsjubileetfor
varumarket "Pelikan”, vilket var anledningen till att sékanden beslutade att modernisera
det och lamna in en ny ansdkan for denna nya version. Vidare beaktades
omstandigheten att det omtvistade varumérket omfattade en uppdaterad forteckning
over tjanster. Sammanlagt ledde detta till slutsatsen att anstkan grundades pa hederlig
kommersiell logik, vilket samtidigt uteslot mojligheten att s6kanden var i ond tro vid
tidpunkten for ingivandet av anstkan om registrering av det omtvistade varumarket.
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2.4.2.10 Begaran om ekonomisk ersattning

Det faktum att sokanden har begéart ekonomisk erséttning fran klaganden kan ocksa utgdra en relevant faktor
vid bedémningen av ond tro, sérskilt om det finns bevis for att sékanden kande till forekomsten av den &ldre
rattigheten och kunde forvanta sig att erhalla ett erbjudande om ekonomisk ersattning fran klaganden (138),
Darfor kan ond tro foreligga om det ar uppenbart att varumarkesanstkan lamnades in i spekulativt syfte eller
med enda syfte att pressa en tredje part p& pengar, och inte med avsikten att varumarket ska fylla sin
grundlaggande funktion som varumarke (139).

2.4.2.11 Sokandens beteende/handlingar foljer ett monster
Det faktum att s6kandens beteende/handlingar féljde ett konkret monster kan vara en relevant faktor som ska
beaktas vid beddmningen av ond tro vid varumérkesansokningar.

Till exempel ansags foljande monster i sokandens beteende/handlingar, som hamtats fran EU:s réattspraxis,
vara relevanta for att faststalla en ohederlig avsikt fran sokandens sida:

. Det faktum att sbkanden samma dag som anstkan om registrering av det omtvistade varumarket
"NEYMAR” ingavs dven hade lamnat in en anstkan om registrering av ett annat varumarke som ocksa
bestod av namnet pa en annan kand fotbollsspelare (149).

. Det faktum att skanden hade skapat en olaglig anstkningsstrategi (t.ex. genom att successivt kedja
ihop ansokningar om registrering av nationella varumarken utan att betala registreringsavgifterna for att
ge sig sjalv en blockerande stallning under en period som éversteg betanketiden pa sex manader for
att yrka prioritet for en ansékan om EU-varumarke — och dven den femarsfristen for verkligt bruk) (144).

. Det faktum att sokanden hade ingett ans6kningar om flera varumarken fran tredje parter med ett visst
renommé, utan samtycke fran innehavarna av dessa varumarken och/eller utan att nagot licensavtal
undertecknats med dem (14?).

Ett annat exempel kan vara det faktum att sbkanden, &ven genom de juridiska/fysiska personer som ar knutna
till denne, missbrukar varumarkesreglerna/varumarkessystemet i syfte att dverbelasta den andra parten eller
till och med immaterialrattsmyndigheterna med betungande férfaranden (t.ex. genom att ldmna in ett stort antal
ansokningar om annullering).

2.5 Scenarier med ond tro vid varuméarkesansokningar

| denna del av den gemensamma praxisen presenteras de mest typiska eller nAmnvarda exemplen pa
scenarier med ond tro vid varumarkesansoékningar — tvd som faller under aspekten missbruk av tredje parts
rattigheter och tre under aspekten missbruk av varumarkessystemet. Dessutom innehdller varje scenario
nagra exempel som hamtats frAn EU:s rattspraxis for att visa hur ond tro har bedomts i verkliga fall. Exemplen
illustrerar sarskilt hur de faktorer (vilka presenteras i avsnitt 2.4 ovan) som bidrog till slutsatsen att det var
fragan om ond tro i varje specifikt scenario samverkade.

| detta avseende ar det viktigt att komma ihag skillnaden mellan “faktorer” och "scenarier”. "Scenarier med ond
tro” avser konkreta situationer dar flera faktorer (som ar relevanta fér bedémningen av ond tro) maste foreligga

(+38) 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 81-83.

(1%9) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkt 72, 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 145.

(149) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 50.

(141) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkterna 48 och 51-52, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530,
punkterna 35-37.

(14?) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 154—155.
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och samverka for att man ska kunna dra slutsatsen att sbkanden handlat i ond tro. En “faktor” utgér emellertid
endast en omstandighet som kan beaktas vid beddmningen av ond tro, och vanligtvis ar en faktor inte i sig
tillrécklig for att faststélla att det forelegat ond tro.

2.5.1 Scenarier avseende missbruk av tredje parts rattigheter

2.5.1.1 Snyltande beteende

Snyltande beteende omfattar situationer dar det, efter en analys av alla omstandigheter i malet, ar uppenbart
att det omtvistade varumarket registrerades med en ohederlig avsikt for

a) att snylta pa aldre rattigheters renommé (143), inklusive utnyttja kvarvarande renommé (344), eller
b) att dra nytta av en tidigare rattighet, oavsett hur kand den ar pa marknaden.

Det bor noteras att detta scenario omfattar ett brett spektrum av fall dar sbékanden, med kdnnedom om
forekomsten av en aldre rattighet som atnjuter en viss grad av rattsligt skydd/erkannande pa marknaden,
inbegripet verklig narvaro pa marknaden (145), har lamnat in en varumarkesansokan i syfte att skapa en
anknytning till eller imitera denna aldre rattighet s mycket som majligt for att dra nytta av dess attraktionskraft
och/eller kannedomen om den pa marknaden. Detta kan &ven intraffa om sokanden férsoker skapa ett falskt
intryck av kontinuitet eller en falsk koppling som innebér att det omtvistade varuméarket eftertrader ett tidigare
historiskt kéant varumarke eller en person, ett foretag eller en aldre rattighet som tidigare var kdnda och som
fortfarande ar kanda for den relevanta allmanheten (146).

Av ovanstaende foljer att forekomsten av ond tro vid detta scenario kan harledas fran olika faktorer. For att
detta scenario ska vara tillampligt kravs det emellertid att det faststélls att sbkanden haft en ohederlig avsikt
att dra nytta av den aldre rattighetens attraktionskraft och/eller kannedomen om den p& marknaden. Detta kan
exempelvis harrora fran goodwill, renommé, framgang, prestige och/eller en verklig narvaro som tredje parts
tidigare rattighet har uppnatt, eller fran hanvisningen till en valrenommerad/valkand person eller handelse.
Sokanden kan till exempel ha for avsikt att dra nytta av klagandens investeringar foér marknadsfoéring och
uppbyggande av goodwill fér sin tidigare rattighet eller klagandens anvandning av en tidigare rattighet som
har etablerat en stark narvaro pa en viss marknad.

Mot bakgrund av ovanstaende &r det uppenbart att detta scenario omfattar men inte ar begransat till fall dar
syftet ar att utnyttja den tidigare rattighetens renommé, inbegripet dess kvarvarande renommé. Det ar darfor
viktigt att den &ldre rattigheten hade ett visst renomméeller anseende vid tidpunkten fér ansékan om
registrering av det omtvistade varumarket (147). En tydlig atskillnad bor emellertid goras mellan artikel 5.3 a i
EU-varumarkesdirektivet och bestimmelserna om ond tro.

(4%) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt51, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl.,
EU:T:2022:644, punkt 83.

(144 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

(1) For mer information om faktorn "graden av rattsskydd”, se underavsnitt 2.4.2.2.

(146) 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkterna 68—69 (i detta mal fann tribunalen inteatt det féreldg ond
tro).

(**7) 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkt 57 (i detta mal fann tribunalen inte att det féreladg ond tro).
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Det ska framhallas att klaganden — i samband med ond tro — inte kan alaggas att faststalla hur kand den aldre
rattigheten ar p4 samma séatt som vid forfaranden som grundas pa artikel 5.3 a i EU-varumarkesdirektivet (148).
Detta beror pa att de bada bestammelserna har olika syften.

Artikel 5.3 a i EU-varumarkesdirektivet ger skydd for tidigare registrerade varuméarken — som ar kénda i
medlemsstaten eller Europeiska unionen — néar anvandningen av det varuméarke som anstkan avser
(det omtvistade varumarket) utan skalig anledning skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till forfang for
det aldre varumarkets sarskiliningsformaga eller renommé. Denna artikel utgér dessutom ett separat
registreringshinder eller en ogiltighetsgrund och ar foremal for egna formella och materiella krav, bland
vilka det inte ingar att sbkanden av det omtvistade varumarket varitr i ond tro.

For att tillampa bestammelserna om ond tro emellertid kravs, sdsom redan angetts i detta dokument,
bland andra faktorer som &r relevanta i det specifika fallet, en ohederlig avsikt frdn stkandens sida.
Denna faktor faststalls normalt med hanvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier och
kommer att bedémas mot bakgrund av bevisningen i malet. Den omstandigheten att den &ldre
rattigheten (som kan vara ett registrerat varumarke eller inte) &r kand, har en annan grad av erkdnnande
pa marknaden eller anvands av tredje part i naringsverksamhet, ar darfér omstandigheter som bland

andra kan tyda pa att sékanden haft en ohederlig avsikt enligt scenariot rérande snyltande beteende.

Slutligen bor de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, nér de
provar detta scenario aven ta hansyn till att ett snyltande beteende kan uppkomma aven om den &ldre
rattighetens grad av erkannande eller anvandning i naringsverksamhet harror fran ett land utanfor EU.

Som ett exempel kan de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter,
stota pa situationer som liknar den som presenteras i nedanstaende mal fran tribunalen:

Parter vid Simca Europe Ltd mot Parter vid PSA PEUGEOT CITROEN,
tribunalen harmoniseringsbyran overklagande- | Groupement d'Intérét
namnden Economique [klagande] mot
SIMCA EUROPE LIMITED
[nuvarande innehavare]
Tribunalens T-327/12, 8.5.2014 Overklagande- | R 645/2011-1, 12.4.2012
malnummer och namndens
datum arendenummer
och datum
Omtvistat Aldre Faktorer som var relevanta for faststallandet av
varumarke rattigheter ond tro i detta mal
SIMCA Y Sokandens ohederliga avsikt (i detta mal: att "snylta”
EU- p& att sdkandens varumarken fortfarande var
varumarke valkanda och att dra férdel av detta faktum)
nr 6 489 371 > - . =
Varumarken (ordmérke) Ordmarke nr Sokandens vetskap om att tredje part anvéander en
Klass 12 218 957 aldre identisk/liknande rattighet
(Tyskland, Graden av rattsskydd som aldre réattigheter fran
Spanien, tredje part atnjuter
Identitet/likhet mellan det omtvistade varumérket och
aldre rattigheter

(148) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 60.
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Osterrike och Det omtvistade varumarkets ursprung och dess
Benelux) anvandning sedan det skapades
Klasserna 12, ["Aysaknad av hederlig kommersiell logik bakom
16,25 ansokan om registrering av det omtvistade
SIMCA varumarket
Franskt Kronologin for de omstandigheter som ledde fram till
varumarkesnu | ingivandet av anstkan om det omtvistade
mmer varumarket
1606604
(ordmaérke)
Klasserna 12,
37
Sammanfattning | Den ursprungliga sékanden (Joachim Wohler) registrerade EU-varumarket "SIMCA”.
av mélet Varumarket overfordes darefter till Simca Europe Ltd (den nuvarande innehavaren).

Klaganden (GIE PSA Peugeot Citroen) vackte talan om ogiltighetsforklaring pa grund
av ond tro. Foretaget var innehavare av ett aldre varumarke "SIMCA” som var skyddat
i flera medlemsstater, trots att varumarket inte hade anvéants under de senaste
artiondena. Aven om varumarket "SIMCA”:s renommé hade minskat under &ren var
det fortfarande valkant till en viss grad (en "kvarvarande valkandhet”) bland den
bilintresserade allménheten. Tribunalen konstaterade att det var ett valkant faktum att
varumarket "SIMCA” existerade som ett "historiskt” varumarke och att den tidigare
innehavaren var medveten om varumarkets kvarvarande renommé. Foljaktligen ansag
tribunalen att ansékan om registrering av det identiska omtvistade varumarket i klass
12 avsiktligt ingetts for att astadkomma en association till de aldre rattigheterna och
dra férdel av deras kvarvarande renommé pa bilmarknaden och séaledes "snylta” pa
detta renommé eller till och med for att konkurrera med dessa aldre varuméarken om
klaganden skulle ateruppta anvandningen av dem i framtiden.

2.5.1.2 Asidosattande av ett fértroendeférhallande

Enligt detta scenario rérande ond tro maste det faststallas att det forelag ett fortroendefoérhallande (ett av
exemplen fran den faktor som forklaras i underavsnitt 2.4.2.6) mellan klaganden och stkanden, innan ansokan
om registrering av det omtvistade varumaérket lamnades in. Vid beddmningen av ond tro bér man darfér bland
annat kontrollera om det férelag nagot avtal om affarssamarbete mellan sékanden och klaganden av ett sddant
slag som ger upphov till ett fortroendeforhallande, eller om ett sddant forhallande foreskrivs enligt lag. Till
exempel bor detta fortroendeforhallande uttryckligen eller underforstatt alagga sokanden en allman fortroende-
och lojalitetsplikt avseende den aldre réattighetsinnehavarens (klaganden) intressen.

De relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, kan stota pa liknande
situationer som den som presenteras i nedanstdende mal fran tribunalen.

Parter vid SA.PAR. S.r.l. mot Parter vid SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

tribunalen harmoniseringsbyran overklagande- | [klagande] mot SA.PAR. S.r.l.
namnden [s6kande]

Tribunalens T-321/10,11.7.2013 Overklagande- | R 219/2009-1, 21.4.2010

malnummer och namndens

datum arendenummer
och datum

. Omtvistat Aldre Faktorer som var relevanta for faststallandet av
Varumarken . reras . o
varumarke rattigheter ond tro i detta mal
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GRUPPO SALINI Sokandens ohederliga avsikt (i detta mal: avsikt att
SALINI (oregistrerat tillskansa sig rétten till klagandens varumarke)
varumarke/kan “gsuandens vetskap om att tredje part anvander en
EU- netecken) N : . o
varumarke aldre identisk/liknande rattighet . i
nr 3831 161 Graden av rattsskydd som aldre rattigheter fran
(ordmarke) tredje part atnjuter
Identitet/likhet mellan det omtvistade varumarket och
Klasserna aldre rattigheter
36,37, 42 Tidigare forhallande mellan parterna
Tidsfoljden for de omstandigheter som ledde fram till
ingivandet av ansdkan om det omtvistade
varumarket
Avsaknad av hederlig kommersiell logik bakom
ansokan om registrering av det omtvistade
varumarket
Sammanfattning | Soékanden (SA.PAR. Srl) registrerade EU-varumarket "GRUPPO SALINI". Klaganden
av malet (Salini Costruttori SpA) vackte talan om ogiltighetsforklaring pa grund av ond tro.

Tribunalen fann att sékanden inte kunde ha varit omedveten om klagandens langvariga
anvandning av det icke registrerade varumarket/kdnnetecknet "SALINI” (ensamt eller
tillsammans med ordet “costruttori’) i Italien och utomlands. Det férelag en tidigare
relation mellan parterna. Tribunalen tog hansyn till att sékanden hade ett stort innehav
i klagandens aktiekapital och att dess chefer hade hdga befattningar i klagandens
ledning och séaledes hade “kvalificerad” kdnnedom om klagandens kommersiella
expansion och o6kade anseende. Denna status med ’kvalificerad” kdnnedom var
emellertid inte i sig tillracklig for att dra slutsatsen att det féreldg ond tro och andra
faktorer undersoktes ytterligare, bland annat kronologin rérande de omstandigheter
som ledde fram till ingivandet av registreringsanstkan (inklusive en bolagstvist fére
ansokan och en 6kning av sdkandens omsattning och renommé). Mot bakgrund av
ovanstdende bekraftade tribunalen att det forelag ond tro, eftersom stkandens avsikt
varit att tillskansa sig réatten till klagandens varuméarke.

252 Scenarier avseende missbruk av varumarkessystemet

2.5.2.1 Defensiva registreringar

Det ar viktigt att betona att EU-varumarkesdirektivet inte uppstaller nagra krav pa att sékanden deklarerar eller
visar sin avsikt att anvanda ett varumarke vid tidpunkten fér ansdkan. Dessutom kan ett registrerat varumarke
inte aterkallas p& grund av det inte har anvénts forran fem ar har gatt fran registreringen. Sokanden ar
foljaktligen inte skyldig att vid tidpunkten fér ansékan om registrering med precision ange eller ens kénna till
hur det sokta varumarket kommer att anvandas och har fem ar pa sig att borja anvanda varumarket i enlighet
med varumarkets grundlaggande funktion. Inom ramen for ett férfarande rérande ond tro kan registrering av
ett varumarke utan att sékanden har for avsikt att anvanda varumarket for de varor och tjanster som avses
med registreringen trots detta anses ha skett i ond tro ndr ansékan om registrering av varumarket inte kan
motiveras (**°) med hansyn till de syften som anges i EU-varuméarkesdirektivet.

| detta avseende ar det aven viktigt att komma ihag att trots att det inte uppstalls krav pa nagon avsikt att
anvanda ett varumarke, ar det inte heller berattigat att skydda varumarken om de inte faktiskt anvands pa

(149) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 35.
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marknaden i enlighet med de krav pa verkligt bruk som féreskrivs i relevant (nationell/EU-) lagstiftning.
Bakgrunden till detta ar att bibehallandet av registreringen av ett varumarke som inte anvands skulle kunna
begransa vilka kdnnetecken som kan registreras av andra som varumarken samt beréva konkurrenterna
mojligheten att anvénda detta eller ett liknande varumérke for identiska eller liknande varor och/eller
tjanster (199).

Det finns inte ndgot som hindrar att ett varumarke registreras (forutsatt att varumarket i 6vrigt uppfyller
registreringskraven), trots att sékanden ansoker om registrering av ett varumarke utan att ha ndgon som helst
avsikt att anvanda det for de angivna varorna och/eller tjansterna. Den enda mojligheten att upphava
registreringen, eller begransa dess omfattning, fére utgangen av den femarsperiod som kravs innan det ar
mojligt att patala bristande anvandning, ar om ansokan gjordes i ond tro. Detta sakerstaller att
varumarkessystemet inte kan missbrukas (*52).

Mot denna bakgrund kommer registreringar som inte fyller nagon legitim funktion som varumarke — sarskilt
den grundlaggande funktionen att ange kommersiellt ursprung — och som &r avsedda att

a) endast 6ka omfattningen av skyddet fér sokandens Ovriga aldre rattigheter, utan nagon hederlig
kommersiell logik (152), och/eller

b) utan nagon hederlig kommersiell logik hindra tredje part frdn att registrera eller anvanda
identiska/liknande rattigheter for identiska/liknande varor och/eller tjanster i framtiden (i férhallande till
alla eller vissa av de identifierade varorna och/eller tjansterna),

anses ha gjorts i ond tro.

Vid bedémningen av ond tro inom ramen for detta scenario bér den som ansdker om registrering av det
omtvistade varumarket inte vara skyldig att bevisa att varumarket har anvants. Detta beror pa att bedémningen
inte avser verkligt bruk utan snarare huruvida sdkanden, vid tidpunkten for ansékan om det omtvistade
varumarket, hade for avsikt eller som syfte (eller mojlig avsikt eller syfte) att anvanda det p& marknaden (*53) i
enlighet med ett varumarkes grundlaggande funktioner. Vid denna bedémning maste alla relevanta
omstandigheter i det enskilda fallet beaktas och i synnerhet kan det faktum att ansékan om registrering av det
omtvistade varumarket inte grundades pa hederlig kommersiell logik(**%) vara ett tecken pa sokandens
ohederliga avsikt (15%).

Slutligen, sasom forklaras ovan, kan de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, stGta pa detta scenario, bland annat om en sékande medvetet forséker erhalla en
varumarkesregistrering for ett stort antal varor eller tjanster utan nagon avsikt att anvanda varumarket i
forhallande till alla eller vissa av dem (256), men potentiellt, till exempel, for att hindra tredje parter fran att
anvanda det registrerade varumarket for forsaljning av dessa varor och/eller tjanster. Defensiva registreringar
kan ocksa utgora ond tro, sdsom framgar av nedanstdende mal fran tribunalen, nar sokandens avsikt endast

(1%9) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 50.

(*5) Forslag till avgorande av generaladvokat Tanchev av den 16 oktober 2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, punkt 96.
(152) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

(1%8) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 57-58 (i detta mal fann tribunalen inte att det forelag ond
tro), 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkt 68 (och dari angiven rattspraxis), 5.5.2017, T-132/16,
VENMO, EU:T:2017:316, punkt 64 (och dar angiven rattspraxis).

(**) For mer information om faktorn "huruvida ans6kan om registrering av det omtvistade varumarket grundades pa
hederliga kommersiell logik”, se underavsnitt 2.4.2.9.

(1%%) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkt 69.

(1%6) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 81, forslag till avgérande av generaladvokat Tanchev av den 16
oktober 2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, punkterna 94—95.
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var att forstarka skyddet for en annan rattighet och utvidga sin varumarkesportfolj, utan att det férelegat nagon
hederlig kommersiell logik.

Parter vid Target Ventures Group Ltd Parter vid Target Ventures Group Ltd
tribunalen mot EUIPO overklagande- | [klagande] mot Target Partners
namnden GmbH [s6kande]
Tribunalens T-273/19, 28.10.2020 Overklagande- | R 1684/2017-2, 4.2.2019
malnummer och namndens
datum arendenummer
och datum
Omtvistat Aldre Faktorer som var relevanta for faststallandet av
varumarke rattigheter ond tro i detta mal
TARGET TARGET Sokandens ohederliga avsikt (i detta mal: avsikt att
VENTURES | PARTNERS forstarka skyddet fér en annan rattighet och utvidga
EU- (oregistrerat | gin varumarkesportfolj)
) varlu3m ggge% va:un:(arke/kan Identitet/likhet mellan det omtvistade varumarket och
Varumarken gr netecken) aldre rattigheter
(ordmarke) TARGET Det omtvistade varumarkets ursprung och dess
Klasserna 35 | VENTURES anvandning sedan det skapades
, 36 (doméannamn) | Avsaknad av hederlig kommersiell logikbakom
ansokan om registrering av det omtvistade
varumarket
Sammanfattning | Sékanden, en riskkapitalfond (Target Partners GmbH), registrerade EU-varumarket
av mélet "TARGET VENTURES”. Foretaget var aven &gare till domannamnen

"targetventures.com” och "targetventures.de”, vilka endast anvandes for att omdirigera
till sdkandens officiella webbplats "www.targetpartners.de”. Klaganden (Target
Ventures Group Ltd), ocksé en riskkapitalfond, hade varit verksam under beteckningen
"TARGET VENTURES” pa de ryska och europeiska riskkapitalmarknaderna.
Tribunalen fann att ansékan om registrering av det omtvistade varumarket i syfte att
undvika risk for férvaxling med kadnnetecknet "TARGET PARTNERS”, som sdkanden
redan innehade, och/eller for att skydda den bestandsdel som ar gemensam for dessa
kéannetecken (dvs. TARGET) var avsedd for andra andamal an de som omfattas av ett
varumarkes funktion, sarskilt den grundlaggande funktionen att ange ursprung, och att
det snarare bidrog mer till att forstérka och skydda sdkandens forsta rattighet (TARGET
PARTNERS). Dessutom uppgav tribunalen att klagandens pastaende att ansokan om
registrering av det omtvistade varumarket syftade till att utvidga dess anvéandning inte
enbart motsades av att varumarket "TARGET VENTURES” inte hade anvants —
férutom den anvandning som redan gjorts innan ansdkan om registrering ingavs — utan
aven av den omstandigheten att sokanden bekraftade att dess verksamhet i
allmanhetens 6gon endast identifieras med kadnnetecknet "TARGET PARTNERS”.

2.5.2.2 Anstdkan om omregistrering

| samband med ett scenario med en anstkan om omregistrering av ett varumarke &r det viktigt att inledningsvis
belysa att en innehavare kan ha ett legitimt intresse av att [Amna in en ny ansdkan for ett redan registrerat
varumarke. Detta kan till exempel vara fallet nar innehavaren av ett tidigare registrerat varumarke i enlighet
med sin nya marknadsforingsstrategi, nya affarsbehov och/eller forandringar i konsumenternas efterfragan,
beslutar att anstka om registrering av en moderniserad/uppdaterad version av sitt/sina tidigare registrerade

Gemensam praxis 27


https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-273%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=25226283
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1684%2F2017

Varumarkesansokningar som gjorts i ond tro

varumarken (157) och/eller for att tadcka en uppdaterad forteckning éver varor och/eller tjanster (158). Det ar aven
uppenbart att en anstkan om omregistrering av ett varumarke ar en atgard som i sig inte ar forbjuden enligt
EU-varumérkesdirektivet (159) (169).

Mot bakgrund av ovanstadende ska det framhallas att en anstkan om omregistrering endast kommer att anses
ha l[amnats in i ond tro under konkreta och specifika omstandigheter, nar det bevisas att sékandens avsikt med
att inge anstkan om omregistrering varit att missbruka varumérkessystemet (161).

Det finns emellertid flera faktorer som de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, bor betrakta vid bedomningen av huruvida det ar frdgan om en ansékan om
omregistrering. Dessa faktorer ingar i punkterna 1) till 4) nedan for att ge viss végledning vid utforandet av
denna beddmning. Ingen av dem kommer dock, for sig eller tillsammans, att vara tillrécklig for att konstatera
att sokanden handlade i ond tro vid ingivandet av ansékan om varumarkesregistrering, eftersom alla relevanta
omstandigheter i malet maste prévas, i synnerhet sékandens ohederliga avsikt.

1) Aganderatten/parterna till de aktuella varuméarkena

En av de faktorer som ska analyseras vid bedémningen av huruvida det rér sig om en ans6kan om
omregistrering ar dganderatten till de aktuella varumarkena och de parter som ar involverade. | detta avseende
ar det tydligt att bade sokanden av det omtvistade varumarke som anstkan om omregistrering avser och
innehavaren av det eller de tidigare registrerade varumarkena méaste vara samma/identiska fysiska/juridiska
person.

| samband med ond tro skulle det emellertid inte vara korrekt att begransa bedémningen av denna faktor
enbart till situationer dar sékanden av det omtvistade varumarket och innehavaren av det eller de tidigare
registrerade varuméarkena utgér samma/identiska fysiska/juridiska personer utan vissa ytterligare sardrag
maste beaktas. Annars skulle denna regel vara mycket latt att kringgd genom anvandandet av en annan fysisk
eller juridisk person som ar kopplad till innehavaren.

Sasom redan namnts i detta dokument ar det viktigt att identifiera vem sokanden av det omtvistade varumarket
ar. | detta avseende, sdsom anges i underavsnitt 2.3.3, kommer varje fysisk/juridisk person som anges som
sokande i ansokningsformularet att betraktas som sadan. Denna princip, och den extensiva tolkningen av
begreppet s6kande som anges i namnda underavsnitt, ar aven tillamplig pa scenariot med en ansdkan om
omregistrering.

(157) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 35—36 och 51 (i detta mal fann tribunalen inte att det forelag
ond tro).

(1%8) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkt 49 (i detta mal fann tribunalen inte att det férelag ond tro),
21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 75.

(1%%) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 punkt 70.

(%% Vid en anstkan om omregistrering ar det emellertid aven viktigt att erinra om foljande bestammelser/praxis pa nationell
niva: | Portugal &r en ans6kan om omregistreringav ett identiskt varumarke for identiska varor och/eller tjanster inte tillaten,
eftersom det i artikel 224 i den portugisiska lagen om industriell aganderatt anges att "endast en registrering far forekomma
fér samma varumarke fér en och samma vara eller tjanst och darfor kommer ett sadant varumarke att avslas ex officio”. |
Cypern utgor det dessutom intern praxis, trots att det inte finns nagra nationella bestammelser pa omradet, att ingen kan
inneha tva certifikat for exakt samma varumarke for samma forteckning Gver varor och/eller tjanster, och féljaktligen
kommer en varuméarkesanstkan som lamnats in av en identisk sokande for en identisk atergivning och for identiska varor
och/eller tjanster inte att godtas.

(*8%) For mer information om "s6kandens ohederliga avsikt”, se underavsnitt 2.4.1.1.
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| samband med en ansbkan om omregistrering maste darfor de berérda myndigheterna, inklusive
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, exempelvis analysera féljande:

a) Om den som inger anstkan om omregistrering av det omtvistade varumarket och innehavaren av det
eller de tidigare registrerade varuméarkena ar samma/identiska fysiska/juridiska person (16?).

b) Om de tillhér samma foretagsgrupp.

C) Om det finns en mdjlig koppling/anknytning/6éverenskommelse mellan dem (t.ex. en situation dar
innehavaren av det tidigare registrerade varumarket eller de tidigare registrerade varumarkena ar en
fysisk person och om ans6kan om omregistrering av det omtvistade varumarket inges av ett foretag dar
den tidigare innehavaren ar verkstéllande direktor eller den storsta aktieagaren).

2) Bedomning av huruvida atergivningen av de aktuella varumarkena &r identisk/liknande

| samband med en ans6kan om omregistrering, och i enlighet med EU:s rattspraxis (163), maste de relevanta
myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, dven bedéma om atergivningen av
det (omregistrerade) omtvistade varumaérket och atergivningen av det tidigare registrerade varumarket eller de
tidigare registrerade varumarkena ar identiska.

Att begransa beddmningen av atergivningen av de aktuella varuméarkena endast till de situationer dar
varumarkena ar (strikt) identiska skulle emellertid innebara att hela detta scenario till stor del blir verkningslost
och latt for sokanden att kringgd, genom att helt enkelt inge en ansokan om omregistrering med vissa
andringar/variationer i atergivningen av det tidigare registrerade varumarket eller de tidigare registrerade
varumarkena.

Med beaktande av ovanstdende bor bedémningen av huruvida de relevanta myndigheterna, inklusive
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, stoter pa en situation med en ansdkan om omregistrering inte
begransas till det faktum att atergivningen av varumarkena i fraga ar identisk, utan bor dven utvidgas till att
omfatta liknande varumarken. Vid bedémningen kravs det alltid en saklig vardering av samtliga relevanta
omstandigheter i varje enskilt fall.

3) Bedomning av huruvida de varor och/eller tjanster som omfattas av de aktuella varumarkena ar
identiska/liknande

| samband med en anstkan om omregistrering bor de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, &ven beddma huruvida de varor och/eller tjanster som omfattas av varuméarkena
i fraga ar identiska (164).

Liksom for den tidigare faktorn ska det i samband med detta scenario framhallas att om bedémningen av
varorna och/eller tjansterna rérande de aktuella varuméarkena begransades till att endast omfatta situationer
dar de ar identiska skulle detta innebéara att hela scenariot med ansdkan om omregistrering till stort del blir
verkningslost och en ohederlig sokande skulle till féljd av detta mycket latt kunna kringga regeln genom att
helt enkelt inge en ans6kan om omregistrering av ett varumarke med vissa &ndringar av specifikationen av
varorna och/eller tjansterna med avseende pa det aldre registrerade varumarket eller de aldre registrerade
varumarkena.

(162) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(163) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkt 30 (i detta mal fann tribunalen inte att det férelag ond tro),
21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(164) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 42 och 49-51 (i detta mal fann tribunalen inte att det forelag
ond tro), 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 75.
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Med beaktande av ovanstdende bor bedomningen av huruvida de relevanta myndigheterna, inklusive
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, star infér en situation med en ansdkan om omregistrering inte
begransas till det faktum att de varor och/eller tjanster som omfattas av de aktuella varumérkena ar identiska,
utan den bor utvidgas till att omfatta dven liknande och/eller narbesléktade varor och/eller tjanster. Vid
beddmningen kréavs det alltid en saklig vardering av samtliga relevanta omstandigheter i varje enskilt fall.

4) Territoriella aspekter eller territorium som omfattas av de omtvistade varumarkena

Slutligen ar en annan faktor som de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, maste analysera for att kontrollera om de star infor en situation med en ansokan
om omregistrering det territorium dér de aktuella varumérkena ér tillampliga.

| detta sammanhang ska det erinras om att det foreligger en mycket néra relation mellan Europeiska unionens
varumarkessystem och de nationella systemen, dar principerna om samexistens och komplementaritet ar
kannetecknande. Detta innebar att bada systemen existerar och ar tillampliga sida vid sida och att samma
varumarke darfér kan skyddas av samma innehavare som ett EU-varumarke och som ett nationellt varumarke
i en (eller i alla) av medlemsstaterna. Mojligheten att inge en ansékan om ett EU-varumarke for att erhalla ett
enhetligt skydd pé unionsniva, utéver det skydd som erhélls genom nationella varuméarken som registrerats i
de olika medlemsstaterna, ar sjalva syftet med unionens varumarkessystem och ska darfor inte i sig anses
utgora en handling i ond tro (16%). Féljaktligen ar inlamnandet av en ansékan om EU-varuméarke som ar identiskt
med eller mycket likt nationella eller internationella varumarken som redan &r registrerade vanligtvis forenligt
med kommersiell logik och utgor inte ensamt bevis pa ond tro.

5) Analys av relevanta faktorer for att identifiera en situation med ansdkan om omregistrering och
beddmning av ond tro

Mot bakgrund av vad som har angetts i ovannamnda underavsnitt avseende ansékan om omregistrering och
efter att ha analyserat alla faktorer till vilka hanvisas i detta dokument, kommer de relevanta myndigheterna,
inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, att kunna bedéma huruvida det rér sig om en
situation med en ansfkan om omregistrering.

Sasom redan forklarats kommer emellertid ingen av ovanstaende faktorer, vare sig ensam eller tillsammans,
att vara tillrécklig for att konstatera att sékanden agerat i ond tro vid ingivandet av en ansdkan om
omregistrering av ett varumarke. Liksom i andra scenarier med ond tro maste andra faktorer som &r relevanta
for bedémningen av ond tro, sarskilt en ohederlig avsikt fran sékanden, undersokas i detalj (166) med beaktande
av det syfte som efterstrdvas med bestdmmelserna om ond tro, vilket i samband med ett scenario med
ansOkan om omregistrering ar att férhindra missbruk av varuméarkessystemet.

Som ett exempel kan de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter,
stota pa situationer som liknar den som presenteras i nedanstaende mal fran tribunalen, dar ansokan om
omregistrering ingavs i ond tro.

Parter vid Hasbro, Inc. mot EUIPO Parter vid Kreativni Dogadaji [klagande]
tribunalen overklagande- | d.o.o. motHasbro, Inc. [s6kande]
namnden

(16%) 15.9.2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, punkt 45.
(*%6) For mer information om faktorn betraffande s6kandens ohederliga avsikt, se underavsnitt 2.4.1.1.
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Tribunalens T-663/19, 21.4.2021 (1%7) Overklagande- | R 1849/2017-2, 22.7.2019
malnummer och namndens
datum arendenummer
och datum
Omtvistat Aldre Faktorer som var relevanta for faststallandet av
varumarke rattigheter ond tro i detta mal
Sokandens ohederliga avsikt (i detta mal: att
MONOPOLY | forlanga femérsfristen for verkligt bruk och inte
EU-varumarke | pehgva lagga fram bevis for anvandning av
?c:rfj?r)r?aflf ez) varumarket och)
Klasserna 9, Identitet/likhet mellan det omtvistade varumérket och
MONOPOLY | 25, 28 aldre rattigheter
EU-
) varumarke MONOPOLY  igentiska eller liknande varor/tjanster
Varumarken nr9 071961 | EU-varumarke
(ordmaérke) nr 6895511
Klasserna 9, | (ordmérke)
16, 28 och Klass 41 Det omtvistade varumaérkets ursprung och dess
41 anvéandning sedan det skapades
MONOPOLY
EU-varumarke | Kronologin fér de omstandigheter som ledde fram till
nr8 950 776 ingivandet av ansékan om det omtvistade
(ordmarke) varumarket
Klass 16 _ - -
Avsaknad av hederlig kommersiell logik bakom
ansokan om registrering

Sammanfattning

av malet

Sokanden (Hasbro, Inc.) registrerade det omtvistade EU-varumarket "MONOPOLY”,
och var &aven innehavare av flera tidigare registrerade EU-varumarken med
"MONOPOLY” som var skyddade i samma klasser. Klaganden (Kreativni Dogadaiji
d.0.0.) véackte talan om ogiltighetsforklaring pa grund av ond tro. Det omtvistade
varumarket omfattade ett stort antal varor och tjanster som redan omfattades av de
aldre "MONOPOLY"-varumarkena. Stkanden medgav vid en muntlig utfragning infor
overklagandenamnden att en av fordelarna med denna strategi var att minska den
administrativa bérdan i manga invandningsforfaranden dar sékanden var tvungen att
forbereda och lagga fram bevisning. Tribunalen konstaterade att syftet med sékandens
ansdkan om omregistrering var att inte behdva upprétta och inge bevis fér anvandning
av det omtvistade varumarket och darmed forlanga femarsfristen for verkligt bruk
avseende de aldre varumarkena. Ett sadant beteende maste emellertid anses strida
mot syftena med EU-varumarkesfoérordningen, mot de principer som reglerar unionens
varumarkesratt och mot regeln om bevis for verkligt bruk. | samband med det aktuella
malet bor det namnas att konstaterandet av ond tro endast paverkade de varor och
tjanster fran det omtvistade varumarket som fanns vara identiska med dem som
omfattades av de aldre varumarkena.

2.5.2.3 Spekulativa syften/varumarke som ett instrument for patryckning
Sasom forklaras i underavsnitt 2.4.2.10 kan ond tro foéreligga bland annat nar en ansékan om registrering av
ett varumarke inte omfattas av dess ursprungliga syfte och lamnas in spekulativt eller enbart i syfte att erhalla
ekonomisk ersattning. Den omstandigheten att sékanden har begart ekonomisk ersattning, aven en betydande

(*87) For mer information om denna dom, se tabellen i underavsnitt 2.4.2.9.
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https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1849%2F2017
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sadan, ar emellertid inte tillracklig for att konstatera att stékanden handlat bedragligt och spekulativt vid
ingivandet av ansokan om registrering av varumarket. Detta kan exempelvis bero pa att en begaran om
ekonomisk ersattning for overlatelsen av varumarket, med beaktande av samtliga omsténdigheter i det
enskilda fallet, omfattas av marknadsfriheten (168). For att detta scenario med ond tro ska bli aktuellt maste
darfor flera faktorer for bedémningen av ond tro, som &r relevanta i det enskilda fallet, beaktas.

De relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter, kan stota pa liknande
situationer som den som presenteras i nedanstdende mal fran tribunalen.

Parter vid Copernicus-Trademarks Ltd Parter vid COPERNICUS-TRADEMARKS
tribunalen mot EUIPO overklagande- | Limited [sOkande] mot MAQUET
namnden GmbH & Co. KG [klagande]
Tribunalens T-82/14, 7.7.2016 Overklagande- | R 2292/2012-4, 25.11.2013
malnummer och namndens
datum arendenummer
och datum
Omtvistat Tidigare Faktorer som var relevanta for faststallandet av
varumarke registrerat ond tro i detta mal
varumarke
LUCEO LUCEO Sokandens ohederliga avsikt (i detta mal: avsikten att
EU- Osterrikiskt | erhdlla en blockerande stallning for att kunna géra en
varumarke varumarke invéandning mot eventuella senare ansokningar om
nr8 55.4 974 1533/2.009 registrering av identiska/liknande varuméarken fran
T (ordmaérke) (ordmarke) .
Klasserna Klasserna 3, tredje part)
10, 12, 28 9, 10, 12, 14, | ldentitet/likhet mellan det omtvistade varumarket och
18, 25, 28, aldre rattigheter
36, 40 Det omtvistade varumarkets ursprung och dess
anvandning sedan det skapades
Begaran om ekonomisk ersattning
Sokandens beteende/handlingar foljer ett monster

Sammanfattning
av malet

Klaganden (Maquet GmbH) ingav ansdkan om registrering av EU-varumarket "LUCEA
LED” for varor i klass 10. Sékanden (Copernicus EOOD) registrerade det omtvistade
EU-varumarket "LUCEQ” och aberopade prioritet pa grundval av ett Osterrikiskt
varumarke. Sokanden framstéllde en invdndning mot ansékan om EU-varumaérket
"LUCEA LED” och klaganden vackte talan om ogiltigférklaring av varumarket LUCEO
pa grund av ond tro. Tribunalen bekraftade att sékanden hade anvant sig av en
missbruklig ansokningsstrategi som bestod i att ansdkningar om registrering av
nationella varumarken successivt kedjades samman. Tribunalen fann bland annat att
kedjan av ansdkningar om registrering av tyska och 6sterrikiska "LUCEQ”-varumérken
var avsedd att ge sékanden en blockerande stéllning under en period som dversteg
betanketiden pa sex méanader (fér att havda prioritet vid en anstkan om ett EU-
varumarke) och den femarsfristen for verkligt bruk. Sokanden anvande denna
blockerande position for att géra invandningar mot ansékningar om identiska/liknande
varumarken genom att havda prioritet fér sina aldre "LUCEQO”-varuméarken och begérde
ekonomisk ersattning forst efter det att klaganden hade tagit kontakt. Tribunalen fann
att denna registreringsstrategi  var  oftrenlig med syftet med EU-
varumarkesforordningen och utgjorde missbruk av varumarkessystemet, eftersom

(*68) 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.
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https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-82%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=25226283
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2292%2F2012
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varumarkesansokningarna avvek fran deras ursprungliga syfte och ingavs i spekulativt
syfte eller enbart i syfte att erhalla ekonomisk ersattning.

2.6 Omfattningen av avslag/annulleringen p& grund av ond tro

Ond tro foreligger generellt i fraga om alla de varor och/eller tjanster for vilka det omtvistade varumarket har
soOkts eller registrerats. Enligt EU-domstolens dom i malet "SKY” ar det emellertid méjligt med ett partiellt avslag
eller en partiell annullering (169).

(19) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 81.
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