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W Samling af Afgerelser

FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
fremsat den 20. juni 2017"

Sag C-425/16

Hansruedi Raimund
mod
Michaela Aigner

(anmodning om preejudiciel afgorelse indgivet af Oberster Gerichtshof (everste domstol, Dstrig))

»Preejudiciel foreleeggelse — intellektuel og industriel ejendomsret — EU-varemeerke — forholdet mellem
et kraenkelsesspgsmal og et modkrav om ugyldighed«

1. Til grund for den foreliggende praejudicielle foresporgsel ligger en tvist mellem to forhandlere af
varer (urteblandinger til tilseetning til alkohol med hgj procent), der minder om hinanden, hvis ikke
de ligefrem er identiske, og som anvender den samme betegnelse, »Baucherlwdrmer«. Den ene er
endvidere beskyttet af et EU-varemeerke, som er registreret hos Den Europeiske Unions Kontor for
Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)>.

2. Indehaveren af dette tegn med forngdent szerpreeg (Hansruedi Raimund) anlagde et sogsmaél
vedrorende kraenkelse af sit varemcerke, idet Michaela Aigner, der solgte sine varer under samme
betegnelse, efter hans opfattelse kreenkede de til registreringen af varemeerket knyttede rettigheder.

3. Michaela Aigner rejste i sit svarskrift indsigelse med pastand om varemeerkets ugyldighed® og
fremsatte to ar senere* et modkrav. I begge tilfzelde beskyldte hun Hansruedi Raimund for at have
veeret i ond tro, da han ansegte om registrering af tegnet »Baucherlwiarmer, eftersom hun allerede
anvendte tegnet, inden han opnéede industriel ejendomsret hertil.

4. Tvisten har givet anledning til to retssager, som i forste instans blev behandlet af den estrigske
EU-varemeerkedomstol (Handelsgericht Wien, handelsretten i Wien, Ostrig) og i appelinstansen af
Oberlandesgericht Wien (gverste regionale domstol i Wien, @strig). Mens modkravet fortsat er under
behandling i forste instans, er der i sagen om kraenkelse af varemaerket afsagt dom i forste instans og i
appelinstansen. Det er i forbindelse med sidstneevnte dom, at Oberster Gerichtshof (gverste domstol,
Ostrig) skal tage stilling i sin egenskab af revisionsdomstol.

1 — Originalsprog: spansk.
2 — Herefter ligeledes »kontoret«.

3 — Jeg vil i det folgende anvende udtrykket »indsigelse« i dets processuelle betydning, som er afledt af det romanske exceptio, hvorved den
sagsogte anfaegter sagsogerens actio.

4 — Saledes har Hansruedi Raimund anfort.

DA
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5. Konkret skal Oberster Gerichtshof (gverste domstol) tage stilling til, om det var lovligt at afsige dom
i sagen om kreenkelse af varemeerket, inden der var truffet afgorelse med hensyn til modkravet. For at
fijerne sin tvivl herom har Oberster Gerichtshof (everste domstol) forelagt Domstolen tilsvarende
praejudicielle spergsmal, og Domstolen skal séledes tage stilling til reekkevidden af forordning (EF)
nr. 207/2009° i lyset af to relevante faktorer: a) formodningen for EU-varemerkernes gyldighed og b)
interaktionen mellem spgsmal vedrerende kreenkelse af disse varemeerker og eventuelle modkrav om
ugyldighed, som de sagsogte matte fremszette over for sagsegerne.

I. Retsforskrifter: Forordning nr. 207/2009
6. Folgende fremgar af 16. betragtning til forordningen:

»Det er afgerende, at retsafgerelser vedrerende gyldigheden om kreenkelse af EF-varemeerker har
retskraft inden for hele Feellesskabets omrade, da dette er den eneste made, hvorpd man kan undga
indbyrdes modstridende afgorelser fra domstolene og Harmoniseringskontoret og kreenkelse af
[EU]-varemeerkets enhedskarakter. [...]«

7. 17. betragtning har folgende affattelse:

»Det ber undgas, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i segsmal, hvori de samme parter er
involveret, og som er anlagt vedrorende de samme forhold, om kreenkelse af et [EU]-varemeerke og
parallelle nationale varemeerker. [...]«

8. Blandt de generelle regler i afsnit I bestemmes det i artikel 1, stk. 2:

»2. [EU]-varemeerket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for Feellesskabet:
Et varemeerke kan kun registreres, overdrages, opgives, erkleres for bortfaldet eller ugyldigt, og
brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Feellesskabet. Dette princip geelder, medmindre
andet fastseettes i denne forordning.«

9. Under afsnit VI vedrerende afkald, fortabelse og ugyldighed reguleres EU-varemeerkets
ugyldighedsgrunde i afdeling 3, og i artikel 52 opregnes de absolutte ugyldighedsgrunde pa folgende
vis, for sa vidt som det er relevant for den foreliggende sag:

»1. Et  [EU]-varemeerke erkleres ugyldigt efter indgivelse af begering herom til
Harmoniseringskontoret eller ved fremseettelse af modkrav under en sag om varemaerkekreenkelse:

a) ndr det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7

b) nar ansegeren ved indgivelsen af ansegningen var i ond tro.

[...]«

5 — Radets forordning af 26.2.2009 om EF-varemerker (EUT 2009, L 78, s. 1). Forordningen er blevet eendret ved Europa-Parlamentets og Radets
forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om eendring af Radets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemeerker og Kommissionens
forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemforelsesbestemmelser til Radets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemeerker og om ophaevelse af
Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemserker
og menstre) (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning 2015/2424«). Forordning 2015/2424 finder imidlertid ikke anvendelse ratione
temporis pa den foreliggende tvist, om end den kan veere nyttig i fortolkningsmeessig henseende.
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10. I artikel 53 opregnes de relative ugyldighedsgrunde pa folgende vis, for sa vidt som det er relevant
for den foreliggende sag:

»1. [EU]-varemeerket erkleeres ugyldigt efter indgivelse af begeering herom til Harmoniseringskontoret
eller ved fremseettelse af modkrav under en sag om varemeerkekraenkelse:

[...]

¢) nar der findes en af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede eldre rettigheder, og betingelserne i
neevnte stykke er opfyldt.

[...]«

11. I afsnit X (»Kompetence og retspleje i sogsmél vedreorende EF-varemeerker«), afdeling 2,
vedrorende retssager om kreenkelse af EF-varemerker og om deres gyldighed, fastseettes folgende i
artikel 95, stk. 1:

»1. Medlemsstaterne udpeger pa deres omrader det mindst mulige antal nationale retter i forste og
anden instans, i det folgende bensevnt »[EU]-varemeerkedomstole«, som skal varetage de opgaver,
der paleegges dem ved denne forordning.

12. Folgende bestemmes i artikel 96 (»Kompetence med hensyn til kreenkelse og gyldighed«):

»[EU]-varemeerkedomstolene har enekompetence til at afgore:

a) alle sogsmal vedrerende kreenkelse af et EF-varemeerke og — hvis national ret giver mulighed herfor
— spgsmal vedrerende trussel om kreenkelse af et [EU]-varemeerke

[...]

d) modkrav med pastand om [EU]-varemeerkets fortabelse eller ugyldighed som omhandlet i
artikel 100.«

13. Folgende fremgar af artikel 99 (»Formodning for gyldighed — realitetsindsigelse«):

»1. [EU]-varemeerkedomstolene anser et [EU]-varemeerke for gyldigt, medmindre dets gyldighed af
sagsogte anfeegtes med et modkrav om fortabelse eller ugyldighed.

2. Et [EU]-varemeerkes gyldighed kan ikke anfegtes under et seogsmal til fastslaelse af, at der ikke
foreligger kraenkelse.

3. I de i artikel 96, litra a) og c)[°], omhandlede sogsmél kan en pistand om [EU]-varemeerkets
fortabelse eller ugyldighed, som fremseettes pa anden made end som et modkrav, fremseettes,
safremt sagsogte paberaber sig, at [EU]-varemeerket kunne erkleeres fortabt pa grund af manglende
brug eller ugyldigt pa grund af en sagsogte tilkommende eeldre rettighed.«

14. Artikel 100 bestemmer:

»1. Modkrav med pastand om varemeerkets fortabelse eller ugyldighed kan kun fremseettes pa grundlag
af de i denne forordning fastsatte fortabelses- eller ugyldighedsgrunde.

6 — Bestemmelsens litra c), omhandler erstatningssegsmal i henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, hvilket ikke er relevant for den
foreliggende sag.
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2. En [EU]-varemeerkedomstol afviser et modkrav om fortabelse eller ugyldighed, séafremt
Harmoniseringskontoret allerede har truffet endelig afgorelse i en sag vedrerende samme
sporgsmal mellem de samme parter.

[...]«

15. For de tilfeelde, hvor der verserer konnekse sager for forskellige domstole eller for en
[EU]-varemeerkedomstol og EUIPO, bestemmes det i artikel 104:

»1. En [EU]-varemerkedomstol, der skal afgere et segsméil som omhandlet i artikel 96, bortset fra
sogsmal til fastslaelse af, at der ikke foreligger kreenkelse, udseetter sagen, medmindre der er
seerlige arsager til at fortseette sagens behandling, enten ex officio efter at have hert parterne eller
pa anmodning af en af parterne og efter at have hert de ovrige parter, safremt der ved en anden
[EU]-varemeerkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved [EU]-varemerkets gyldighed
bestrides, eller der til Harmoniseringskontoret er indgivet begeering om varemeerkets fortabelse eller
ugyldighed.

2. Harmoniseringskontoret udseetter sin behandling af en begeering om varemeerkets fortabelse eller
ugyldighed, medmindre der er seerlige arsager til at fortsette sagens behandling, enten ex officio
efter at have hert parterne eller pa anmodning af en af parterne og efter at have hert de gvrige
parter, safremt der ved en EF-varemeerkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved
EF-varemeerkets gyldighed bestrides. [...]«

II. De faktiske omsteendigheder i sagen og de praejudicielle sporgsmal

A. De faktiske omsteendigheder’

16. I firserne og halvfemserne beskeeftigede Michaela Aigners far sig med handel med bl.a. urter og
urte- og krydderiblandinger, dels ved salg fra sit forretningssted og dels ved omfersel pa messer,
markeder og gader.

17. 1 2000 overtog Michaela Aigner farens forretning under firmanavnet »Krauter Paul«
(»Materialisten Paul«), og hun seelger hovedsageligt en urteblanding til tilseetning til alkohol med hgj
procent med navnet »Baucherlwarmer«®,

18. Hansruedi Raimund havde arbejdet sammen med Michaela Aigners far frem til 1998, hvor han
begyndte at drive konkurrerende virksomhed. Under firmanavnet »Bergmeister« markedsferer han en
blanding pa basis af urter, som han siden ca. ar 2000 ligeledes har beneevnt »Baucherlwéirmer, til
samme anvendelse og med samme egenskaber og virkninger som konkurrentens produkt.

19. For at sikre sig eneretten til tegnet fik Hansruedi Raimund den 28. april 2006 registreret
EU-ordmeerket »Baucherlwidrmer« i klasse 5, 29, 30 og 33 i Nicearrangementet’ med prioritet fra
ansegningsdatoen, dvs. den 17. maj 2005.

7 — Gennemgangen af de faktiske omsteendigheder foretages pa baggrund af foreleeggelsesafgorelsen og sagens akter. Det tilkommer naturligvis
den nationale ret endeligt at fastsla, hvilke omsteendigheder der i tilstreekkeligt omfang kan leegges til grund.

8 — Blandingen blandes med denne type alkoholholdige drikkevarer og giver en fornemmelse af varme i maven, og det er heraf, navnet udledes,
idet det direkte oversat betyder »mavevarmer«.

9 — Nicearrangementet vedrgrende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemeerker af 15.6.1957, som
revideret og endret.
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20. Ifolge Hansruedi Raimund konstaterede han i forbindelse med en messe i Waldviertel
(Niederosterreich) og i forbindelse med andre markeder i regionen Oberdsterreich og i Salzburg i juli
2006, at Michaela Aigner udbed og solgte sit produkt under betegnelsen »Baucherlwdrmer«.

21. Hansruedi Raimund mente, at Michaela Aigner kreenkede hans til EU-varemeerket knyttede
rettigheder og anlagde derfor sag imod hende med pastand om varemerkekraenkelse ved
Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien), der i dette land fungerer som EU-varemeerkedomstol i
forste instans.

B. Tvistens hidtidige forlob

22. I sagen om kreenkelse af sit varemeerke nedlagde Hansruedi Raimund pastand om, at Michaela
Aigner blev tilpligtet: i) at ophere med at anvende tegnet »Baucherlwdrmer« for varer og
tienesteydelser i de neevnte klasser (pastand om forbud), ii) at fjerne en hvilken som helst vare fra
handelen eller ophgre med en hvilken som helst handling, der métte indebeere en kreenkelse af
varemeerket (pastand om fjernelse) ', og iii) at offentliggere dommen (péstand om offentliggorelse).

23. Michaela Aigner gjorde bl.a. geeldende, at Hansruedi Raimund havde erhvervet EU-varemeerket i
strid med god moral og i ond tro. Med stotte i de samme argumenter fremsatte hun sidenhen et
modkrav med pastand om ugyldighed af det af Hansruedi Raimund registrerede varemeerke.

24. Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien) udsatte i forste instans sagen om modkrav, indtil der
blev afsagt endelig dom i kreenkelsessagen.

25. Udseettelsen blev imidlertid tilbagekaldt af Oberlandesgericht Wien (overste regionale domstol i
Wien), efter at der var blevet iveerksat appel, hvorfor sagen om modkrav fortsat verserer i forste
instans', uden at der endnu er afsagt dom. Kreenkelsessogsmalet blev derimod forkastet ved
forsteinstansrettens dom af 17. maj 2015, idet det blev lagt til grund, at Hansruedi Raimund havde
handlet i ond tro, da han ansegte om registrering af varemeerket, sdledes som Michaela Aigner havde
anfort.

26. Appeldomstolen stadfestede dommen i forste instans ved dom af 5. oktober 2015. Den fandt, at
det i henhold til artikel 99 i forordning nr. 207/2009 er muligt for den sagsegte i sager om
varemeerkekreenkelse at paberabe sig ond tro hos rettighedsindehaveren (ansegeren pa det pageeldende
tidspunkt) til det pageeldende tegn, safremt den sagsogte ligeledes bestrider det registrerede
varemaerkes gyldighed ved et modkrav, ogsa selv om der endnu ikke er truffet afgorelse vedrerende et
sadant modkrav. Saledes var kravet i artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 opfyldt.

27. Efter appeldomstolens opfattelse havde Hansruedi Raimund pa det tidspunkt, hvor han ansegte om
registrering af varemeerket, leenge vidst, at Michaela Aigner, og inden da hendes far, anvendte tegnet
»Baucherlwdrmer« for en vare, som lignede hans meget. Hansruedi Raimund havde med sin
ansegning til hensigt at hindre Michaela Aigner i fortsat at anvende dette tegn.

10 — Selv om der i foreleeggelsesafgorelsen henvises til en pastand om fjernelse (»Beseitigung«), fremgar det af dokumenterne i de af Oberster
Gerichtshof (overste domstol) fremsendte sagsakter, herunder navnlig af den dom, der blev appelleret ved denne domstol, at Hansruedi
Raimund ligeledes nedlagde pastand om tilintetgorelse (»Vernichtung«).

11 — Det synes at fremga af de af den foreleeggende ret fremsendte sagsakter, at sagen om varemerkekreenkelse og sagen om modkrav behandles
ved forskellige dommerkollegier under selve Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien). Dette skyldes sandsynligvis tidsforskellen pa to ar
mellem kreenkelsessggsmalet og modkravet, saledes som Hansruedi Raimund har anfort i sit skriftlige indleeg. Under alle omsteendigheder
fremgar det ikke, at de to sager er blevet forenet,
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28. Oberlandesgericht Wien (gverste regionale domstol i Wien) slog endeligt fast, at det af Hansruedi
Raimund registrerede varemeerke var ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009, idet ansegningen var indgivet i ond tro. Felgelig kunne varemaerket ikke paberdbes over
for Michaela Aigner.

29. Oberster Gerichtshof (averste domstol) skal treeffe afgorelse om den revisionsappel, der er iveerksat
til provelse af appeldommen, dvs. den dom, der blev afsagt i sagen om kreenkelse af varemeerket.
Indehaveren af varemeerket, Hansruedi Raimund, har for revisionsdomstolen gjort geeldende, at det i
forbindelse med sagen om varemeerkekreenkelse ikke var muligt for de lavere instanser at tage stilling
til indsigelsen om ond tro, medmindre der forinden var blevet foretaget en forening af de to sager
(kreenkelsessagsmalet og modkravet om ugyldighed), eller der var afsagt en endelig dom i sagen om
modkravet.

30. Den foreleeggende ret har bemeerket, at indsigelsen om ugyldighed i henhold til artikel 99, stk. 1, i
forordning nr. 207/2009 alene kan tages til folge, hvis den sagsogte i kreenkelsessogsmalet har
»anfegtet gyldigheden« af varemerket med et modkrav. Efter rettens opfattelse ville det ifolge denne
bestemmelses ordlyd veere tilstreekkeligt at rejse modkravet for at opfylde betingelsen heri. Henses der
derimod til bestemmelsens formal, skal det bemeerkes, at dette sigter mod at undgéa divergens mellem
retsstillingen inter partes i forbindelse med kraenkelsessogsmalet og den retsstilling, der folger af selve
virkningen erga omnes af den dom, hvorved varemeerket erkleeres for ugyldigt i forbindelse med
modkravet.

31. Den foreleeggende ret har bemeerket, at selv om EU-lovgiver har lagt til grund, at et
kreenkelsessagsmal alene kan forkastes pa grund af en ugyldighedsgrund vedrerende varemeerket, som
bevisligt er konstateret med virkning erga omnes, forholder det sig ikke helt pa samme made efter
national ret. For det forste foreskriver de regler, der regulerer sager om kraenkelse af nationale
varemeerker, ikke, at erkleeringen om ugyldighed heraf i henhold til et modkrav skal have virkning erga
omnes . For det andet kan erkleeringen om ugyldighed inden for rammerne af et kreenkelsessggsmal
vedrorende det samme nationale varemeerke kun veere et »indledende sporgsmal«, som alene har
virkning inter partes.

32. For sa vidt angar EU-varemeerker er den foreleeggende ret af den opfattelse, at det kun er muligt at
sikre, at der kan gives medhold i en indsigelse om ugyldighed, som er rejst i en kreenkelsessag, hvis det
pageeldende varemeerke samtidig er blevet erkleret ugyldigt i en anden sag.

33. Oberster Gerichtshof (everste domstol) har sammenfattet de tre muligheder — og de dertil knyttede
tvivlsspergsmal — pé folgende vis:

— »hvorvidt det er tilstreekkeligt at rejse modkravet, séledes at kreenkelsessogsmaélet kan forkastes, for
der er truffet afgorelse om modkravet, som begrundes med, at varemaerket er erhvervet i ond tro,
eller

— hvorvidt dette kreenkelsessogsmal kun kan forkastes af denne grund, hvis varemzerket erkleeres
ugyldigt senest samtidig pa grund af modkravet, eller

— hvorvidt indsigelsen om, at varemeerket er erhvervet i ond tro, forst kan tages til folge i
kraenkelsessagen, ndr varemerket retskraftigt er blevet kendt ugyldigt p& grundlag af modkravet« .

12 — Det fremgar af foreleeggelsesafgorelsen, at Patentamt (patent- og varemerkekontoret) i henhold til gstrigsk varemaerkeret har enekompetence
til at erkleere nationale varemeerker ugyldige med virkning erga omnes.

13 — Understreget i originalen.
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34. Under disse omsteendigheder har Oberster Gerichtshof (gverste domstol) besluttet at udsaette sagen
og foreleegge Domstolen folgende preejudicielle spergsmal:

»1) Kan et sogsmal vedrerende kraenkelse af et EU-varemzerke [artikel 96, litra a), i forordning [...]
nr. 207/2009 [...]] [forkastes] pa grund af en indsigelse om, at ansegeren ved indgivelsen af
varemeerkeansegningen var i ond tro [artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning [...] nr. 207/2009
[...]], nar sagsegte ganske vist med denne begrundelse har fremsat et modkrav om, at
EU-varemeerket erkleeres ugyldigt (artikel 99, stk. 1, i forordning [...] nr. 207/2009 [...]), men
retten endnu ikke har truffet afgorelse om dette modkrav?

2) Safremt sporgsmal 1 besvares beneegtende: Kan retten forkaste kreenkelsessegsmalet pa grundlag af
indsigelsen om, at ansegeren ved indgivelsen af ansggningen var i ond tro, hvis den senest samtidig
tager modkravet om ugyldighed til folge, eller skal den vente med at treffe afgerelse om
kreenkelsessogsmalet, indtil afgerelsen om modkravet er blevet retskraftig?«

II1. Proceduren ved Domstolen og parternes hovedanbringender

A. Procedure
35. Foreleeggelsesafgorelsen blev modtaget pa Domstolens Justitskontor den 1. august 2016.
36. De to parter i hovedsagen har indgivet skriftlige indleeg.

37. Det er ikke fundet ngdvendigt at atholde et retsmede i henhold til artikel 76, stk. 2, i Domstolens
procesreglement.

B. Sammenfatning af de indgivne indleeg

38. Af de tre valgmuligheder, som den foreleeggende ret har anfert, har Hansruedi Raimund tilsluttet
sig den sidste, dvs. ngdvendigheden af, at der foreligger en retskraftig erkleering om ugyldighed pa
baggrund af et modkrav (eller eventuelt af en administrativ procedure), for at et segsméil om
kreenkelse af et varemeerke kan forkastes.

39. Han har begrundet sin afvisning af den forste valgmulighed (der taler for, at rejsningen af
modkravet i sig selv er tilstreekkelig til at opfylde kravet i artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)
med, at den er uforenelig med den pageeldende bestemmelses formél. Han er siledes enig med den
foreleeggende ret i, at ordningen i forordning nr. 207/2009 — bla. i lyset af dens artikel 104 —
prioriterer modkrav frem for indsigelser i forbindelse med kreenkelsessager, nar det handler om at
erkleere et varemerke ugyldigt. Denne prioritering skyldes, at domme, der afsiges i den forstneevnte
type sager, har erga omnes-karakter, mens domme, der afsiges i den sidstneevnte type sager, alene har
virkning inter partes.

40. Det er ifolge Hansruedi Raimund ligeledes uteenkeligt, at EU-lovgiver skulle stille sig tilfreds med,
at der blot fremsaettes et modkrav. Hvis det blev anerkendt, at dette var tilstraekkeligt til at opfylde
kravet i artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ville forordningens artikel 100, stk. 7, blive
indholdsles.
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41. For sa vidt angar den anden valgmulighed (ngdvendigheden af, at der afsiges dom pa samme tid i
kreenkelsessagen og i sagen om modkrav) har Hansruedi Raimund afvist denne, fordi det ikke vil kunne
undgas, at der treeffes indbyrdes modstridende afgorelser, siledes som Oberster Gerichtshof (gverste
domstol) har medgivet i foreleeggelsesafgorelsen .

42. Hansruedi Raimund stotter séledes den tredje valgmulighed (at der ikke treeffes afgorelse i
kreenkelsessogsmalet, for der foreligger en retskraftig dom i forbindelse med modkravet om
ugyldighed), fordi der herved tages hensyn til virkningen erga omnes af de domme, hvorved et
varemeerke erkleeres ugyldigt pa baggrund af et modkrav. Han har begrundet denne fortolkning i
procesgkonomiske hensyn.

43. Michaela Aigner stotter den forste af de af den foreleeggende ret anferte valgmuligheder. Hun har
stottet sit standpunkt i en ordret fortolkning af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Efter
hendes opfattelse kreever denne bestemmelse alene, at der er rejst et modkrav (det er tilstreekkeligt, at
varemeerkets gyldighed »anfeegtes«), og ikke at der er blevet taget stilling hertil ved en dom, og slet
ikke ved en retskraftig dom.

44. Endvidere er det i henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 muligt at nedlegge
pastand om varemeerkets ugyldighed pa grund af ond tro hos indehaveren ved at rejse indsigelse mod
kreenkelsessogsmalet, eftersom det pageldende varemeerke »kunne erkleres ugyldigt«, hvis der
tilkommer den sagsogte en zldre rettighed, og der nevnes i denne forbindelse intet om en allerede
retskraftig ugyldighedsdom.

45. Michaela Aigner har anfort, at hverken ordlyden af den neevnte artikel 99, stk. 1, i forordning
nr. 207/2009 eller formélet hermed vidner om en interesse i at undgd indbyrdes modstridende
afgorelser i de sager, der vedrerer kreenkelse af varemeerker (med virkning inter partes) og
varemeerkers ugyldighed (erga omnes). Det er et anliggende for den nationale retsorden at lgse denne
problemstilling, som EU-lovgiver allerede har veeret bekendt med og angiveligt har anerkendt, for sa
vidt som der i den senere forordning 2015/2424 ikke er foretaget nogen eendring af de relevante
bestemmelser.

46. Endelig har Michaela Aigner, for det tilfzelde, at Domstolen ikke er enig i hendes standpunkt,
subsidieert foresldet, at det andet preejudicielle spergsmal besvares saledes, at forkastelse af sogsmalet
vedrorende kraenkelse af varemeerket forudseetter, at varemeerket mindst samtidig hermed erkleeres
ugyldigt pa baggrund af et modkrav, hvilket kreever en forening af sagerne. I modsat fald ville risikoen
for indbyrdes modstridende afgorelser vedrerende sagens realitet ikke blive elimineret.

14 — Den foreleeggende ret har fremlagt en reekke eksempler pé situationer, hvor varemeerket erkleres ugyldigt pa baggrund af et modkrav, og
kreenkelsessogsmalet bliver forkastet, hvorefter de efterfolgende appeller (sagsogerens appel alene af den dom, hvorved modkravet tages til
folge, eller den sagsogtes appel af én af de to domme) vil kunne resultere i uforenelige retsafgorelser, safremt de tages til folge.
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IV. Gennemgang

A. Indledende betragtninger

47. De seerlige omsteendigheder ved den foreliggende sag kan forvirre dem, der er vant til et civilt
retsplejesystem, hvor et modkrav (ikke blot inden for varemaerkeretten) rejses under den samme sag
og for den samme ret eller domstol, som behandler det oprindelige segsmal, og som herefter tager
stilling til begge dele p& samme tid i én og samme dom .

48. Det synes at fremga af foreleeggelsesafgorelsen, at den estrigske civilprocesret ikke nedvendigvis
iagttager disse retningslinjer, hvorfor jeg finder det hensigtsmeessigt at fremseette nogle indledende
betragtninger, som kan lette forstaelsen af de rejste spergsmal.

49. For det forste har Oberster Gerichtshof (overste domstol) bemeerket, at »en ret i kraenkelsessagen [i
henhold til den civile retsplejelov i @strig] ogsa (som et indledende sporgsmal) ville prove indsigelsen
om et nationalt varemeerkes ugyldighed i tilfeelde, hvor sagsegte ikke havde begeeret varemeerket
slettet hos [det ostrigske patent- og varemerkekontor] (muligheden for modkrav findes ikke i
forbindelse med nationale varemerker)«'®. Den har imidlertid medgivet, at dette ikke er tilfeeldet, nir
der er tale om EU-varemeerker.

50. For det andet skal det bemeerkes, at hvis der ved modkrav almindeligvis forstas et modkrav fremsat
af den sagsogte i en sag, der er anlagt mod denne af sagsogeren ved samme ret", begik Michaela
Aigner — set ud fra et formelt synspunkt — ikke nogen fejl, da hun gjorde et modkrav geeldende i
sagen, eftersom hun fremsatte dette modkrav for den kompetente EU-varemaerkedomstol i @strig .

51. For det tredje skal det — om end ud fra et andet perspektiv — tages i betragtning, at den
foreleeggende ret har rejst sine spergsmal under den forudseetning, at segsmalet vedrerende kreenkelse
af varemeerket i dette tilfeelde ikke kunne forkastes af andre grunde end ond tro hos den, der har
ansegt om registrering heraf (sésom manglende risiko for forveksling mellem de modstridende parters
produkter). Retten har anset det for givet, at der ikke nedvendigvis skal treeffes forudgaende afgerelse
vedrorende modkravet, nar disse gvrige omstendigheder foreligger.

15 — Et modkrav er blot et selvsteendigt sogsmal — om end inden for den samme sag — som den sagsogte anlegger over for sagsegeren ved at
benytte sig af dennes sogsmél, sa leenge der er en vis sammenheeng mellem de to segsmal, og retten er kompetent til at treffe afgorelse om
begge dele ved én felles dom. I en given tvist kan den sagsogte enten forsvare sig (dvs. rejse indsigelser mod sagsegerens pastand) eller gd til
modangreb (dvs. fremseette sine egne pastande om domfeldelse af sagsogeren) gennem et modkrav. Selv om visse retsordener tillader
»indsigelser i form af modkrav« eller implicitte modkrav (feks. i forbindelse med modregning i fordringer eller bestemte retshandlers
ugyldighed), er det ikke ngdvendigt at gennemga disse i forbindelse med den foreliggende praejudicielle sag.

16 — Preemis 3.2 i foreleeggelsesafgorelsen. Jeg er ikke klar over, om denne omstaendighed kan have forbindelse til det sene tidspunkt, hvorpa
Michaela Aigner fremsatte sit modkrav, samt at hun paberabte sig ond tro som begrundelse for sin indsigelse i sit svarskrift pd Hansruedi
Raimunds steevning.

17 — Som begrundelse for modkrav anerkendes almindeligvis procesekonomiske hensyn, ligesom der sigtes mod at fjerne risikoen for, at der
afsiges indbyrdes modstridende domme. Jf. A. Okonska, Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europdischen Union und ihrer
Mitgliedstaaten, Ed. Mohr Siebeck, Tiringen, 2015, s. 269 og 270.

18 — Det star ikke klart, hvorfor EU-varemaerkedomstolen ikke forenede de to sager med henblik pé at lose dem samtidig. Faktisk synes det ikke at
veere almen praksis at henvise modkrav til en anden ret eller et andet dommerkollegium: I den tvist, der 1 til grund for dom af 11.6.2009,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, preemis 3 og 4), var det det samme kollegium under Handelsgericht Wien
(handelsretten i Wien), der i sin egenskab af EU-varemeerkedomstol i forste instans behandlede sével sogsmalet vedrerende kreenkelse af
EU-varemeerket som modkravet.
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B. Det forste preejudicielle sporgsmal

52. Er det i henhold til artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 tilladt at forkaste et sogsmal
vedrorende kreenkelse af et varemeerke pa grund af ond tro hos ansegeren, nar sagsegte (ligeledes
under paberabelse af ond tro) har fremsat et modkrav om, at varemeerket erkleres ugyldigt, og der
endnu ikke er truffet afgorelse om dette modkrav? Dette er i korte treek den foreleeggende rets forste
tvivlsspergsmal.

53. Jeg mener, at det vil veere for enkelt blot at besvare sporgsmalet pa baggrund af ordlyden af
artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. I mangel af andre retsvidenskabelige referencer
(medmindre jeg tager fejl, har den neevnte bestemmelse nemlig ikke tidligere veere genstand for
Domstolens fortolkning) skal besvarelsen tage udgangspunkt i to underliggende elementer af den
bestemmelse, der er genstand for fortolkning, samt andre elementer inden for den samme normative
sammenhzeng.

54. Det forste af disse elementer er EU-varemcerkets enhedskarakter, hvis betydning ikke kan
ignoreres. I henhold til tredje betragtning til forordning nr. 207/2009 har forordningen til formal at
fastseette en EU-ordning for varemeerker, som sikrer en ensartet beskyttelse heraf, siledes at de har
retsvirkning pa hele Unionens omrade.

55. Dette formal kommer til udtryk i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter
EU-varemaerket har enhedskarakter, har samme retsvirkninger overalt inden for EU, og kun kan
registreres, overdrages, opgives, erkleres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf forbydes med
virkning for hele EU .

56. Det bemaerkes i 16. og 17. betragtning til samme forordning, at den industrielle ejendomsret har
enhedskarakter. I henhold til disse betragtninger er det for det forste afgorende, at retsafgerelser
vedrerende gyldigheden og kreenkelse af EU-varemeerker har retskraft inden for hele Unionens
omrade, for at man kan wundgd indbyrdes wmodstridende afgorelser fra domstolene og
Harmoniseringskontoret, som kraenker disse varemeerkers enhedskarakter. For det andet bemzerkes det,
at det ber undgés, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i segsmal, hvori de samme parter er
involveret, og som er anlagt vedrorende de samme forhold, om kreenkelse af et EU-varemeerke og
parallelle nationale varemeerker *.

57. Det andet relevante element er den formodning for gyldighed, som EU-varemeerker nyder godt af
efter den af EUIPO udferte kontrol i forbindelse med vurderingen af ansegningen om registrering.
Iagttagelsen af legalitetsprincippet indebeerer en forpligtelse til at anerkende, at disse varemeerker i
fuldt omfang er gyldige (for sa vidt som registreringen heraf er en handling, der er udfert af en
EU-institution), indtil deres ugyldighed er fastslaet ved en anden retsakt med modsat fortegn, som er
afsagt af et kompetent organ, og som har opndet retskraft®".

58. Denne formodning folger ligeledes af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvorefter samtlige
interesserede parter, herunder de nationale retter, som udgangspunkt er forpligtet til at anerkende
EU-varemeerkernes gyldighed.

19 — Dom af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, preemis 40 og 41).
20 — Ibidem, preemis 42.

21 — Jf i den retning dom af 13.2.1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38, preemis 5), og af 28.1.2016, Editions Odile Jacob mod Kommissionen
(C-514/14 P, EU:C:2016:55, preemis 40).
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59. Mekanismerne til anfegtelse af denne gyldighed er opregnet i samme lovteksts artikel 52, stk. 1, og
er begrenset til to muligheder: a) en administrativ procedure ved EUIPO pa begering af en af
parterne® og b) et modkrav mod et segsmal vedrerende kreenkelse af varemeerket, dvs. ad retslig vej
ved de nationale EU-varemeerkedomstole.

60. Leeses disse bestemmelser i sammenheaeng, fremgar det, at EU-varemeerkedomstolene ikke af egen
drift m& undersege, om et varemerke er ugyldigt, og at det i de sager, der anlegges ved disse
domstole, tilkommer den sagsegte — ved hjelp af et modkrav — at paberdbe sig ugyldigheden af det
varemeerke , som vedkommende er blevet beskyldt for at kreenke i hovedsagen ™.

61. I henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 er det imidlertid muligt for den sagsegte i
en sag om varemerkekraenkelse® at rejse indsigelse om ugyldighed, uden at det er nedvendigt at
fremseette et modkrav, om end dette alene kan lade sig gore, hvis vedkommende paberaber sig en
eeldre rettighed til det omtvistede tegn™. Dette er ikke tilfeeldet i den foreliggende sag.

62. Det fremgar af artikel 52, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, leest i sammenheeng med artikel 99, stk. 1
og 3, og artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at et EU-varemeerkes ugyldighed alene kan
paberabes ad rettens vej ved fremseettelse af et modkrav. Modkravet skal baseres pa en eller flere af de
grunde, der er opregnet i forordningens artikel 52 (absolutte ugyldighedsgrunde) og 53 (relative
ugyldighedsgrunde). Den eneste undtagelse fra denne regel, som findes i den tidligere neevnte
artikel 99, stk. 3, finder ikke anvendelse i den foreliggende sag.

63. Dette valg fra EU-lovgivers side er i overensstemmelse med varemeerkets enhedskarakter og med
malseetningen om, at et tegn med fornedent seerpraeg, som er blevet registreret hos EUIPO, ikke skal
kunne gores til genstand for indbyrdes modstridende domme.

64. De domme, der afsiges i sager om kraenkelse af EU-varemeerker, har virkning inter partes, og nar
de er blevet retskraftige, har det derfor alene virkning for de parter, der har medvirket i den
pageeldende sag. Domme, hvor et varemeerke erkleeres ugyldigt pa baggrund af et modkrav, har
derimod virkning erga omnes. Dette er arsagen til, at EUIPO i henhold til artikel 100, stk. 6, i
forordning nr. 207/2009 skal indfere »en henvisning til [rets]afgerelsen« (annullationsafgerelsen) i
registret, som skal have tilbagevirkende kraft, dvs. ex tunc?.

22 — Kontorets afgerelse, hvorved pastanden om ugyldighed tages til folge eller afvises, appelleres til dets appelkamre. Afgarelser truffet af disse
kan anfeegtes ved Retten, hvis domme kan gores til genstand for kassationsappel ved Domstolen. Ikke desto mindre treeffes erkleeringen om
ugyldighed strengt taget under den administrative procedure, eftersom den efterfolgende domstolsprovelse (pa EU-plan) er begraenset til en
bedgmmelse af den pageeldende erkleerings lovlighed. Det er alene muligt at foretage en retslig bedemmelse af ugyldigheden, safremt et
afslag pa en begeering om ugyldighed appelleres, og appelanbringendet tages til folge af en af Unionens retsinstanser.

23 — Den sagsogte kan ligeledes paberabe sig varemserkets fortabelse som muligt grundlag for sit modkrav. Jeg vil ikke beskaeftige mig med dette
tilfeelde, da det ikke er relevant for sagen.

24 — Under den administrative procedure har EUIPO heller ikke befgjelser til af egen drift at undersoge, om varemzerket er ugyldigt. I henhold til
artikel 56, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 overlades det, med en af mine forgengeres ord, til varemerkeindehavernes konkurrenter at
udlgse rengeringsmekanismen, mens kontoret skal forholde sig helt neutralt. Jf. herom i generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til
afgorelse Silberquelle (C-495/07, EU:C:2008:633, punkt 46). Selv om sagen dengang omhandlede fortabelse, kan betragtningen uden videre
overfores til omradet for ugyldighed.

25 — Med direkte henvisning til ssmme forordnings artikel 96, litra a).

26 — Med den reform, der blev gennemfort ved forordning 2015/2424, blev denne mulighed fjernet, eftersom der var tvivl om dens forenelighed
med prioritetsprincippet, for sa vidt som den forudsatte, at rettighedshaveren til det ldre tegn skulle opna en erkleering om det yngre tegns
ugyldighed for med held at kunne rejse indsigelse herimod. Med den nye affattelse af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 er denne tvivl
fjernet. Jf. herom i Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European
Trade Mark System, Miinchen, 2011, s. 108.

27 — Jf. samme forordnings artikel 55, stk. 2, og med forbehold af forpligtelsen til at iagttage de konsoliderede retsstillinger, der er neevnt i
bestemmelsens stk. 3.
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65. Hvis det blev godtaget, at enhver sagsogt i en sag om varemeerkekraenkelse uden videre kunne rejse
indsigelse under paberabelse af de (absolutte eller relative) ugyldighedsgrunde, der er fastsat i denne
bestemmelse, ville der opsta risiko for, at identiske sogsmal anlagt af rettighedshaveren ved forskellige
veerneting ville kunne give anledning til, at varemeerket i nogle tilfeelde blev kendt ugyldigt og i andre
tilfeelde blev kendt gyldigt. Bemeerk, at rettighedshaveren i henhold til artikel 97, stk. 5, i forordning
nr. 207/2009 har mulighed for at veelge forum delicti commissi som alternativ til sagsegtes bopeel i
forbindelse med anleggelsen af en kreenkelsessag ™.

66. Det har sdledes veeret EU-lovgivers onske, at gyldigheden af denne type varemeerker kun skal
kunne anfeegtes ved nationale retsinstanser gennem fremseettelse af et modkrav. Samtidig har
EU-lovgiver indfert en sikkerhedsmekanisme, som skal hindre, at der anlegges flere spgsmal, savel
vedrerende kreenkelse som modkrav, nemlig udseettelse af sagen, jf. bestemmelserne i artikel 104,
stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

67. Pa denne baggrund er jeg ikke enig i den af Michaela Aigner foreslaede fortolkning af artikel 99,
stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Ifelge Michaela Aigner kan indsigelsen om varemzerkets ugyldighed
tages til folge i forbindelse med en kreenkelsessag, nar blot der er rejst et modkrav (men der endnu
ikke er truffet afgerelse herom).

68. Som den foreleeggende ret har bemeerket, er denne lgsning uforenelig med bestemmelsens formal.
Det ville ikke kunne forklares, hvorfor EU-lovgiver har indfert en pligt til at udseette sagen, nar der
foreligger litispendens mellem to varemaerkedomstole, som et redskab til at hindre forskelligartede
domme vedrgrende den samme genstand, men ikke har pélagt denne forpligtelse, nar sggsmalene
vedrerende kreenkelse og modkrav anlegges ved den samme EU-varemeerkedomstol (selv om denne
behandler sagerne ved to forskellige dommerkollegier).

69. Det ligger ganske vist inden for de enkelte medlemsstaters procesautonomi® at fastsaette, hvordan
deres EU-varemerkedomstole skal organiseres, og at fastseette deres procesregler, uden at dette sker pa
bekostning af overholdelsen af reglerne i forordning nr. 207/2009. Ordningen for tildeling af
kompetencer til de nationale EU-varemeerkedomstole (og for den sags skyld ordningen for fordeling af
sager inden for samme domstol, nar denne bestér af flere forskellige dommerkollegier) ma imidlertid
ikke true malseetningen om at undgd, at der afsiges indbyrdes modstridende domme vedrgrende det
samme varemeerke.

70. Ordningen for retslig anfegtelse af EU-varemeerker sondrer mellem realitetsindsigelser (indsigelser)
og modkrav. Den sagsogte har alene mulighed for at rejse indsigelse om varemeerkets ugyldighed i
forbindelse med et kreenkelsesspgsmal, safremt vedkommende selv er indehaver af en eldre rettighed
til det pageeldende tegn (den neevnte artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009) *.

28 — I disse tilfeelde begreenser artikel 98, stk. 2, EU-varemarkedomstolenes kompetence til de handlinger, der er begéet i den medlemsstat, hvor
disse retter er beliggende. Denne bestemmelse stemmer ganske vist ikke helt overens med princippet om EU-varemeerkets enhedskarakter,
men har imidlertid til hensigt at hindre den altid uegnskede forumshopping. Jf. O. Sosnitza, »Der Grundsatz der Einheitlichkeit im
Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke — Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 - C-235/09 — DHL/Chronoposts,
GRUR, 2011, s. 468.

29 — Jf. bla. dom af 11.9.2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447, preemis 49), af 2.10.2003, Weber’s Wine World m.fl. (C-147/01, EU:C:2003:533,
preemis 103), af 7.1.2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12, preemis 67), og af 13.3.2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, preemis 43).

30 — Denne antagelse stottes af A. Huet »La marque communautaire: la compétence des juridictions des Ftats membres pour connaitre de sa
validité et de sa contrefagon [Reglement (CE) n.® 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]«, Journal du Droit International, nr. 3, 1994,
s. 630, og af F. Gallego Sanchez, »Articulo 96 — Demanda de reconvencidn«, i A. Casado Cerviilo og M.L. Llobregat Hurtado (koord.),
Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, La Ley, Madrid, 2000, s. 874.
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71. 1 alle andre tilfeelde forholder det sig saledes, at den, der er blevet sagsegt for kreenkelse af et
EU-varemeerke, og som pastar, at dette varemeerke er ugyldigt, skal gore dette geeldende ved
fremseettelse af et modkrav. En pastand om ugyldighed, der nedleegges pa denne made, vil naturligvis
have preejudiciel karakter i forhold til selve kreenkelsesspgsmalet, eftersom der bliver rejst tvivl
vedrerende formodningen for varemeerkets gyldighed. Forud for analysen af, om de til varemeerket
knyttede rettigheder er blevet kraenket, er det absolut nedvendigt at tage stilling til gyldigheden af
dette tegn med forngdent seerpreeg, hvilket netop er, hvad den sagsogte har rejst tvivl om i sit
modkrav.

72. Det ville ud fra et procesretligt synspunkt ikke veere logisk at forkaste kreenkelsesspgsmalet (bortset
fra i det af den foreleeggende ret neevnte tilfeelde) uden forst at have fjernet den tvivl med hensyn til
varemeerkets ugyldighed, som blev rejst i modkravet. Denne manglende logik geelder, uanset om
tvisterne behandles ved forskellige EU-varemaerkedomstole, eller om de kun verserer for én (i dette
tilfeelde Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien)), nar denne er opdelt i forskellige
dommerkollegier, som behandler de pageeldende sager seerskilt.

73. Det forste preejudicielle speorgsmal ber derfor besvares saledes: Artikel 99, stk. 1, i forordning
nr. 207/2009 skal fortolkes saledes, at nar der er fremsat et modkrav med pastand om, at et
EU-varemeerke er ugyldigt som folge af, at rettighedshaveren var i ond tro pa registreringstidspunktet,
kan den ret, der har kompetence til at behandle det oprindelige sogsmal vedrerende kreenkelse af
EU-varemeerket, ikke give medhold i denne ugyldighedsgrund, der er gjort geeldende i forbindelse med
en indsigelse, for der er truffet en afgerelse vedrorende modkravet.

C. Det andet preejudicielle sporgsmal

74. Det andet praejudicielle spergsmal fra Oberster Gerichtshof (overste domstol) rejses for det tilfeelde,
at det forste sporgsmal besvares beneegtende, siledes som jeg har foreslaet.

75. Den foreleeggende rets tvivl bygger herefter pa den forudseetning, at EU-varemeerkedomstolen —
under de anforte omstendigheder — skal afvente, at der treeffes afgorelse vedrerende modkravet, for
den kan tage stilling til varemeerkekreenkelsen. Er det imidlertid tilstreekkeligt, at der afsiges en sddan
dom, eller er det ngdvendigt, at dommen er blevet retskraftig?

76. Safremt modkravet afgeres til fordel for den sagsogte (dvs. hvis tegnet med fornedent seerpreeg
erkleeres ugyldigt), har varemeerkedomstolen i henhold til den nationale lovgivning® mulighed for
enten at forkaste kraenkelsesspgsmalet eller at erkleere det for at veere uden genstand, eftersom det
ikke er muligt at kreenke et varemeerke, som har mistet den til registreringen knyttede beskyttelse med
tilbagevirkende kraft.

77. Ved at udseette domsafsigelsen i kreenkelsessggsmalet, indtil der er truffet afgerelse vedrerende
modkravet, opfylder den kompetente domstol malseetningen om at undgd indbyrdes modstridende
domme, som ville kunne have bragt EU-varemeerkets enhedskarakter i fare.

78. Oberster Gerichtshof (everste domstol) frygter imidlertid, at parternes processuelle adfeerd i
sagerne om kreenkelse og modkrav pa ny kan fore til en undergravning af den sammenhzeng, der
opnas ved de samtidige domme, hvis det f.eks. kun er den ene af dommene, der appelleres®.

31 — I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 »[...] er kraenkelse af et [EU]-varemaerke underlagt den nationale lovgivning om
kraenkelse af et nationalt varemerke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X«.

32 — For en mere detaljeret redegorelse henvises til fodnote 14 i dette forslag til afgorelse.
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79. I denne forbindelse ensker den foreleeggende ret oplyst, om det — netop med henblik pa at fjerne
risikoen for indbyrdes modstridende domme — ber kraeves, at den forste ret ikke treeffer afgerelse i
tvisten vedrerende varemeerkekreenkelse, for den dom, hvori der gives medhold i modkravet, er blevet
retskraftig.

80. Forordning nr. 207/2009 indeholder efter min opfattelse ikke nogen sikker regel om, at den
kompetente ret skal afvente, at den dom, hvori der gives medhold i modkravet, bliver retskraftig. Den
indeholder heller ingen regel, som er til hinder herfor.

81. Af de bestemmelser i forordning nr. 207/2009, som udtrykkeligt henviser til retsafgorelsens
»retskraft«®, forudseettes det i artikel 56, stk. 3, at en ret i en medlemsstat har truffet afgorelse i en
sag vedrorende det samme sporgsmal mellem de samme parter, og at denne afgorelse har faet retskraft
(dvs. at den er uomstedelig og ikke kan appelleres) *.

82. Disse bestemmelser kaster imidlertid ikke noget lys over, hvad der skal ske med de retsafgorelser,
der treeffes i de respektive sager, indtil de bliver retskraftige. Forklaringen pa den manglende
regulering skal sandsynligvis findes i, at forordning nr. 207/2009 beskeeftiger sig med dommes
retskraft set ud fra sammenheengen mellem afgorelser truffet af kontoret og af de nationale
EU-varemeerkedomstole. Det vil veere hensigtsmeessigt at se neermere pa dette aspekt.

83. Til forskel fra proceduren for registrering af EU-varemeerker, som i henhold til forordning
nr. 207/2009 er en opgave, der alene tilkommer EUIPO, og som er uigennemtreengelig for enhver
afgorelse fra en national ret®, er kompetencen til at erklere et EU-varemeerke ugyldigt tillagt de
nationale EU-varemaerkedomstole og kontoret i feellesskab.

84. Denne kompetence skal imidlertid udeves pa alternativ og ekskluderende vis, dvs. at kun den forste
af de to organer, der behandler tvisten** (hvad enten det drejer sig om en EU-varemeerkedomstol,
hvorved der er fremsat et modkrav, eller EUIPO, safremt der er indgivet en begeering om ugyldighed
hertil), kan tage stilling til gyldigheden af den industrielle ejendomsret. For at undga indbyrdes
modstridende afgorelser skal det andet organ i henhold til artikel 104 i forordning nr. 207/2009
udseette sin sag, indtil den forste sag er blevet afgjort.

85. Séledes udger en sddan udsettelse”, sammen med den nationale EU-varemerkedomstols pligt (i
henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 6) til at underrette EUIPO om sin dom, nar den
afgorelse, hvorved et af disse varemeerker erkleres ugyldigt som felge af et modkrav, er blevet
retskraftig, de mekanismer, hvormed lovgiver har gnsket at sikre sammenhaengen mellem afgorelserne
om ugyldighed samt overensstemmelsen mellem registreringen af EU-varemeerker og den virkelighed,
der preeger de registrerede tegn.

33 — Artikel 55, stk. 3, litra a), artikel 56, stk. 3, artikel 84, stk. 3, artikel 100, stk. 6, og artikel 112, stk. 6.

34 — I artikel 100, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 overfores denne virkning (om end udtrykket »retskraft« ikke anvendes pa grund af
institutionens administrative karakter) til de »endelige« afgorelser, som EUIPO »allerede har truffet [...] i en sag vedrerende samme
sporgsmal mellem de samme parter«.

35 — Dom af 21.7.2016, Apple and Pear Australia og Star Fruits Diffusion mod EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582, preemis 50).

36 — Undtagen i det tilfeelde, der naevnes i artikel 100, stk. 7, i forordning nr. 207/2009, hvor den nationale varemzrkedomstol udsaetter sin sag
vedrerende modkrav og efter begeering fra en af parterne henskyder afgerelsen om ugyldighed til EUIPO.

37 — Den nye affattelse af artikel 100, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, som blev indfert ved forordning 2015/2424, palegger den
EU-varemerkedomstol, hvorved der fremseettes et modkrav om ugyldighed, at udseette sagen i overensstemmelse med artikel 104, stk. 1,
indtil EUIPO’s afgorelse vedrorende begeeringen om ugyldighed er endelig.
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86. Nar det er den samme ret, som — blot pa forskellige tidspunkter — skal tage stilling til sogsmalet
vedrerende kreenkelse af varemeerket samt det modkrav, hvorved der nedlegges pastand om, at tegnet
med forngdent seerpreeg er ugyldigt, er kravet om sammenheng med rettens egen afgerelse vedrgrende
modkravet til hinder for, at der kan treeffes en modstridende afgorelse vedrerende kreenkelsen. Jeg kan
imidlertid ikke finde noget grundlag for, at retten i henhold til forordning nr. 207/2009 skulle pélegges
at udseette sin (anden) dom, indtil de eventuelle retsforhandlinger i hgjere instans kan tages i
betragtning.

87. EU-varemerkedomstolens forpligtelse, som jeg neevnte i forbindelse med min gennemgang af det
forste preejudicielle spergsmal, indebeerer, at retten skal afvente resultatet af modkravet, inden den
(samtidigt eller successivt, alt efter hvad der foreskrives i de nationale processuelle bestemmelser)
treeffer sin afgorelse i sagen om kreenkelse. Nar forst der er truffet afgerelse om modkravet, mener jeg
ikke, at den neevnte forpligtelse nodvendigvis skal veere betinget af parternes processuelle strategier,
som er mere eller mindre atheengige af sandsynligheden for at fi medhold ved de hgjere instanser.

88. Jeg er enig med Oberster Gerichtshof (overste domstol) i, at det vil medfere en betydelig
forsinkelse i bedemmelsen af kreenkelsessegsmalet, hvis afgerelsen heraf gores atheengig af parternes
adfeerd i forbindelse med de senere appeller, der matte blive iveerksat til provelse af den dom, hvorved
der gives medhold i modkravet. Hensigten om at undgad indbyrdes modstridende domme vedrgrende
det samme varemeerke er allerede blevet opfyldt ved at prioritere den dom, der afsiges i forbindelse
med modkravet, som séledes er bestemmende for, hvordan kreenkelsessogsmalet skal afgeres.

89. Eftersom parterne er de samme i begge sager, blot med modsatte processuelle stillinger, rader de
over de samme forsvarsmuligheder, og de ma pétage sig folgerne af deres egne handlinger. De har
ganske vist begge to mulighed for med deres successive appeller at forsinke det tidspunkt, hvor de i
forste instans afsagte domme bliver retskraftige, men denne eventualitet ber ikke have forrang frem
for rettens pligt til at lose den tvist, som den er blevet forelagt.

90. Nar dette er sagt, skal det bemeerkes, at selv om forordning nr. 207/2009 ganske vist ikke kreever,
at den ret, der behandler kreenkelsessogsmalet, skal afvente, at den dom, hvorved modkravet er blevet
lost, far retskraft, finder jeg heller ikke nogen bestemmelse i denne lovtekst, som er til hinder for en
sadan udseettelse. I mangel af EU-retlige bestemmelser pa dette omrade kan de processuelle regler i de
enkelte medlemsstater pege i den ene eller den anden retning, alt atheengig af hvordan de fortolkes af
deres overste domstole.

91. Det kan ske, at dommen vedrerende modkravet ikke appelleres, og i si fald pahviler det den ret,
der har afsagt dommen, at underrette EUIPO om sin retskraftige dom. Eftersom appelfristen ikke vil
veere seerlig lang, finder jeg det ikke uhensigtsmeessigt, at den nationale ret venter med at treeffe
afgorelse i kreenkelsessagen, indtil dommen vedrerende modkravet far retskraft. Hvis den sidstneevnte
dom derimod anfeegtes, er det nedvendigt at afveje omstendighederne ved kreenkelsessagen® og i
givet fald at udseette denne, indtil dommen vedrerende modkravet far retskraft.

92. Pa baggrund af ovenstdende betragtninger mener jeg, at det andet preejudicielle spergsmal skal
besvares med, at EU-varemerkedomstolen kan forkaste sogsmalet om kreenkelse af et varemeerke pa
grundlag af, at ansegeren ved indgivelsen af ansegningen var i ond tro, hvis modkravet om det
pageeldende varemeerkes ugyldighed senest samtidig tages til folge af samme grund. EU-lovgivningen
péaleegger ikke domstolen at vente med at afgere kreenkelsessogsmaélet, indtii dommen vedrgrende
modkravet har faet retskraft, men den er heller ikke til hinder herfor.

38 — Til sammenligning bemaerkes, at udseettelsespligten i henhold til artikel 104, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke har absolut karakter, idet
den er betinget af, at der ikke foreligger seerlige grunde til at fortsaette sagens behandling.
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V. Forslag til afgerelse

93. Pa baggrund af det ovenstiende foreslar jeg Domstolen at besvare de af Oberster Gerichtshof
(overste domstol, Dstrig) forelagte preejudicielle spergsmal saledes:

»1) Artikel 99, stk. 1, i Radets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemeerker skal
fortolkes saledes, at nar der er fremsat et modkrav med pastand om, at et EU-varemeerke er
ugyldigt som felge af, at rettighedshaveren var i ond tro pa registreringstidspunktet, kan den ret,
der behandler det oprindelige seogsmal vedrerende kreaenkelse af EU-varemeerket, ikke give
medhold i den samme ugyldighedsgrund, der er gjort geeldende i forbindelse med en indsigelse,
for der er truffet en afgorelse vedrerende modkravet.

2) EU-varemerkedomstolen kan forkaste sggsmalet om kreenkelse af et varemeerke pa grundlag af, at
anspgeren ved indgivelsen af ansegningen var i ond tro, hvis modkravet om det pageeldende
varemeerkes ugyldighed senest samtidig tages til folge af samme grund. EU-lovgivningen palegger
ikke domstolen at vente med at afgere kreenkelsessogsmalet, indtil dommen vedrerende
modkravet har faet retskraft, men den er heller ikke til hinder herfor.«
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