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I — Indledning

1. Den foreliggende appel udger endnu et
kapitel i den lange foljeton af retssager mel-
lem det nordamerikanske bryggeri Anheuser-
Busch og det tjekkiske Budéjovicky Budvar,
ndrodni podnik (herefter »Budvar«), som
allerede omfatter adskillige afgorelser fra

nerverende Domstol >. Om end disse tidlige-
re domme kan have en vis betydning for nogle
af punkterne i den foreliggende sag, er der her
tale om et juridisk problem, som endnu ikke
er blevet behandlet i vores retspraksis.

2 — Senest i dom af 29.7.2010, sag C-214/09 P, Anheuser-Busch
Inc. mod KHIM og Budéjovicky Budvar, Sml. I, s. 7665. For
flere oplysninger om den historiske baggrund for konflikten
og dens seneste judicielle kapitler henvises til generaladvokat
Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgorelse af 5.2.2009, frem-
sat i sag C-478/07, Budéjovicky Budvar (dom af 8.9.2009,
sag C-478/07, Sml. I, s. 7721).
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2. De Europeiske Fellesskabers Ret i Forste
Instans besluttede i sin dom af 16. december
2008, Budéjovicky Budvar mod KHIM — An-
heuser-Busch (BUD)?, som nu appelleres, at
give medhold i de af Budvar anlagte annulla-
tionssegsmal mod en raekke afgorelser truffet
af Andet Appelkammer ved Kontoret for Har-
monisering i det Indre Marked (Varemeerker
og Design) (herefter »Harmoniseringskonto-
ret«), hvori appelkammeret forkastede Bud-
vars indsigelse mod den af Anheuser-Busch
indgivne ansegning om registrering af Bud
som EF-varemeerke.

3. Det saerlige ved sagen er, at Budvar frem-
satte sin indsigelse mod den neevnte registre-
ring af Bud som EF-varemerke i henhold
til artikel 8, stk. 4, i Radets forordning (EF)
nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-vare-
meerker*, idet Budvar gjorde geldende, at der
eksisterede en eeldre rettighed til betegnelsen
Bud, nemlig i form af en beskyttet oprindel-
sesbetegnelse i @Dstrig og Frankrig pa grund-
lag af internationale instrumenter i hvert af
landene.

4. Domstolen skal saledes for forste gang for-
tolke artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94,
og den skal gore det i en sag, som ikke lader til
at veere en af de bedst egnede til anvendelsen
af den naevnte bestemmelse. Sagen er nemlig,
at den indre logik i artikel 8, stk. 4, er mere
anvendelig p& de rettigheder, som opstéar pa
grund af den faktiske brug af et givent tegn
(f.eks. ikke-registrerede varemserker, men

3 — Forenede sager T-225/06, T-255/06, T-257/06 og T-309/06,
Sml. II, s. 3555.
4 — EFT1994L11,s. 1.
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ogsa visse firmanavne, skilte og andre ken-
detegn, alt afheengig af den nationale lovgiv-
ning), frem for de rettigheder, der nyder be-
skyttelse takket veere en formel registrering,
sadan som det er tilfeeldet i den foreliggende
sag.

5. Sidstneevnte omstendighed kan muligvis
have spillet en rolle i forbindelse med Rettens
afgerelse, men jeg mener ikke, at den bor have
indflydelse pa afgorelsen i appelsagen. Det er
sandt, at fortolkningen af artikel 8, stk. 4, ber
veere tilstreekkeligt fleksibel for at kunne finde
anvendelse pa den lange raekke af forskellig-
artede tegn, som er omfattet heraf. Ikke desto
mindre bor det samtidig tilstreebes at foretage
en ensartet fortolkning. I modsat fald ville de
opstillede betingelser i bestemmelsen ikke
kunne opfylde deres grundleggende funk-
tion, som er at sikre de pageldende tegns
eksistens og reelle indhold, som de er blevet
tildelt af fellesskabslovgiveren.

6. Disse betingelser er séledes altovervejen-
de af faktisk karakter, og det er ud fra dette
perspektiv, at deres opfyldelse skal kontrol-
leres. Dette bor efter min mening ogsé veere
tilfeeldet i sager som den foreliggende, hvori
eksistensen af en formel og international ret-
lig beskyttelse kunne lede tankerne hen pa
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nedvendigheden af at modificere kravene om
tegnets »anvendelse« og »betydning«.

II — Retsforskrifter

A — Lissabonaftalen

7. I Lissabonaftalen om beskyttelse af oprin-
delsesbetegnelser og deres internationale re-
gistrering® bestemmes det i artikel 1, stk. 2, at
de lande, der deltager i denne aftale®, patager
sig pa deres omrader at beskytte de oprin-
delsesbetegnelser for varer fra andre lande i
den »seerlige union«, som er anerkendt under
denne titel i deres oprindelsesland og regi-
streret ved Det Internationale Bureau som
omhandlet i konventionen til oprettelse af
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejen-
domsret (herefter »WIPO«).

8. Thenhold til aftalens artikel 5 skal registre-
ringen af oprindelsesbetegnelser ske pa an-
modning fra myndighederne i de deltagende
lande i de fysiske eller juridiske personers

5 — Vedtaget den 31.10.1958, revideret i Stockholm den
14.7.1967 og eendret den 28.9.1979 (United Nations Treaty
Series, bind 828, nr. 13172, s. 205).

6 — I gjeblikket udgeres den sakaldte »Lissabonunion« af 26
lande (http://www.wipo.int/treaties/en), heriblandt Den
Tjekkiske Republik.

navn, offentlige eller private, som i henhold
til deres nationale lovgivning er indehavere
af retten til at bruge disse betegnelser. I den
forbindelse kan landenes myndigheder, in-
den for en frist pa et ar fra modtagelsen af
registreringsmeddelelsen og med angivelse af
begrundelser, erkleere, at de ikke kan sikre be-
skyttelsen af en oprindelsesbetegnelse.

9. I henhold til artikel 6 og artikel 7, stk. 1,
kan en oprindelsesbetegnelse, der er registre-
ret i henhold til Lissabonaftalen, ikke anses
for at veere blevet en artsbetegnelse, sé& leenge
den beskyttes som oprindelsesbetegnelse i
oprindelseslandet.

10. Pa den anden side fremgéar det af regel 16
i gennemforelsesforskrifterne til Lissabon-
aftalen, at nér virkningen af en international
registrering gores ugyldig i et kontraherende
land, og ugyldiggerelsen ikke leengere kan
overklages, skal denne ugyldiggerelse medde-
les Det Internationale Bureau af den kompe-
tente forvaltningsmyndighed i dette kontra-
herende land.

11. Oprindelsesbetegnelsen »Bud« blev re-
gistreret ved WIPO den 10. marts 1975 med
nr. 598 i henhold til Lissabonaftalen.
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B — Den bilaterale konvention

12. Den 11. juni 1976 indgik Republikken
Ostrig og Den Socialistiske Republik Tjekko-
slovakiet en traktat om beskyttelse af oprin-
delsesangivelser, oprindelsesbetegnelser og
andre betegnelser for landbrugsprodukters
og industrivarers oprindelse (herefter »den
bilaterale konvention«)’.

13. I overensstemmelse med konventionens
artikel 2 anvendes termerne geografiske be-
tegnelser, oprindelsesbetegnelser og andre
betegnelser, der angiver oprindelsen, til en-
hver angivelse, der i henhold til konventionen
direkte eller indirekte henviser til en vares
oprindelse.

14. Iartikel 3, stk. 1, fastseettes folgende: »[...]
de tjekkoslovakiske betegnelser, der er opreg-
net i en overenskomst indgaet i henhold til
artikel 6, er i Republikken @strig udelukken-
de forbeholdt tjekkoslovakiske produkter«.
I henhold til artikel 5, stk. 1, punkt B, nr. 2,
henhgrer ol til de kategorier af tjekkiske pro-
dukter, der er beskyttet af den bilaterale kon-
vention, og den pageldende overenskomsts
bilag B, som konventionens artikel 6 henviser
til, neevner »Bud« blandt de tjekkoslovakiske
betegnelser for landbrugsprodukter og indu-
strivarer (under overskriften »gl«).

7 — For si vidt angar @strig blev konventionen offentliggjort i
Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich den 19.2.1981
(BGBL. 1981/75) og tradte i kraft den 26.2.1981 for en ube-
grenset periode.
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C — EU-lovgivningen

15. Siden den 13. april 2009 har EF-varemeer-
ket veeret reguleret af den nye forordning (EF)
nr. 207/2009°. For si vidt angar lgsningen af
den foreliggende appel finder bestemmelser-
ne i forordning (EF) nr. 40/94 dog tidsmeessig
anvendelse.

16. I artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94,
hvis fortolkning der er rejst spergsmal om i
den foreliggende appel, bestemmes falgende:

»Hvis indehaveren af et ikke-registreret vare-
meerke eller af et andet erhvervsmeessigt an-
vendt tegn, som ikke kun har lokal betydning,
rejser indsigelse, er det varemeerke, der soges
registreret, udelukket fra registrering, hvis og
i det omfang der i henhold til feelleskabslov-
givningen eller medlemsstatens lovgivning
vedreorende det pageeldende tegn:

a) er erhvervet rettigheder til tegnet for
tidspunktet for indgivelsen af ansegnin-
gen om registrering som EF-varemeerke
eller i givet fald for tidspunktet for den
prioritet, der gares geeldende til stotte for
EF-varemeerkeansegningen

b) tegnet giver sin indehaver ret til at for-
byde anvendelsen af et yngre maerke.«

8 — Radets forordning af 26.2.2009 om EF-varemzrker
(EUTL78,s.1).
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17. 1 samme forordnings artikel 43, stk. 2
og 3, fastseettes folgende:

»2. P begeering af ansggeren skal indehave-
ren af et eldre EF-varemeerke, der har rejst
indsigelse, godtgere, at der inden for de se-
neste fem ar forud for offentliggerelsen af EF-
varemaerkeansegningen er gjort reel brug af
det eeldre EF-varemaerke i Feellesskabet for
de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er
registreret, og som legges til grund for indsi-
gelsen, eller at der foreligger rimelig grund til,
at brug ikke har fundet sted, forudsat at det
eldre EF-varemerke pé dette tidspunkt har
veeret registreret i mindst fem ar. Godtgeres
dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det eel-
dre EF-varemeerke kun veeret anvendt for en
del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
det er registreret, anses det ved behandlingen
af indsigelsen kun for registreret for denne
del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse pa de i artikel 8,
stk. 2, litra a), omhandlede @ldre nationale
varemeerker, dog saledes at brug i den med-
lemsstat, hvor det eldre nationale vare-
meerke er beskyttet, treeder i stedet for brug
i Feellesskabet.«

18. I artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94
bestemmes det, at »under sagsbehandlingen
ved Harmoniseringskontoret prover dette ex
officio de faktiske omsteendigheder; i sager
vedrorende relative registreringshindringer
begreenser Harmoniseringskontoret sig imid-
lertid til at preve de af parterne fremforte
kendsgerninger, beviser og argumenter og de
af parterne fremsatte anmodninger«.

IIT — De faktiske omstendigheder i sagen
for Retten og den appellerede dom

A — De faktiske omstcendigheder og retsfor-
handlingerne for Harmoniseringskontoret

19. Den 1. april 1996, den 28. juli 1999, den
11. april 2000 og den 4. juli 2000 indgav An-
heuser-Busch, Inc. fire ansggninger til Har-
moniseringskontoret om registrering af meer-
ket Bud (i form af figur- og ordmeerke) som
EF-varemeerke.

20. Den 5. marts 1999, den 1. august 2000,
den 22. maj 2001 og den 5. juni 2001 rejste
Budvar i medfor af artikel 42 i forordning
nr. 40/94 indsigelse, idet virksomheden for
det forste i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b),
i forordning nr. 40/94 paberabte sig den inter-
nationale varemeerkeregistrering nr. 361 566
med retsvirkning i Ostrig, Beneluxlandene
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og Italien, og for det andet pa grundlag af
samme forordnings artikel 8, stk. 4, pabe-
rabte sig oprindelsesbetegnelsen »Bud«, som
den 10. marts 1975 ved WIPO og i henhold
til Lissabonaftalen var blevet registreret med
retsvirkning i Frankrig, Italien og Portugal,
samt oprindelsesbetegnelsen »Bud«, som er
beskyttet i Dstrig i henhold til den bilaterale
konvention.

21. Ved afgorelse truffet den 16. juli 2004
(nr. 2326/2004) tog indsigelsesafdelingen del-
vist den indsigelse, der var blevet rejst mod
registreringen af et af de ansegte meerker, til
folge. Ved afgorelser af 23. december 2004
(nr. 4474/2004 og nr. 4475/2004) og 26. ja-
nuar 2005 (nr. 117/2005) forkastede indsigel-
sesafdelingen derimod de indsigelser, der var
blevet rejst af Budvar mod registreringen af
de tre gvrige varemeerker. Budvar indgav kla-
ger mod disse tre sidstneevnte afslag fra indsi-
gelsesafdelingen, og Anheuser-Busch indgav
ligeledes en klage over afggrelsen af 16. juli
2004, hvori der var blevet givet delvist med-
hold i indsigelsen.

22. Ved afgerelser af 14. juni 2006 (sag
R 234/2005-2), af 28. juni 2006 (sag
R 241/2005-2) og af 1. september 2006 (sag
R 305/2005-2) afviste Andet Appelkammer
ved Harmoniseringskontoret Budvars klager.
Ved afgorelse af 28. juni 2006 (sag R 802/2004-
2) gav appelkammeret Anheuser-Busch
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medhold i selskabets klage og forkastede
Budvars indsigelse i sin helhed.

23. I disse fire afggrelser anforte appelkam-
meret ved Harmoniseringskontoret i forste
omgang, at Budvar ikke leengere syntes at
péberabe sig det internationale figurmeerke
nr. 361 566 til stette for sine indsigelser, men
alene oprindelsesbetegnelsen »bud«.

24. For det andet fandt appelkammeret det
vanskeligt at se, hvorledes tegnet BUD kunne
anses for en oprindelsesbetegnelse eller blot
betragtes som en indirekte geografisk oprin-
delsesangivelse, og fastslog som falge heraf, at
en indsigelse ikke i henhold til artikel 8, stk. 4,
i forordning nr. 40/94 kunne tages til folge pa
grundlag af en rettighed, der fremstilles som
en oprindelsesbetegnelse, men som reelt ikke
er en oprindelsesbetegnelse.

25. Appelkammeret fandt for det tredje ved
analog anvendelse af bestemmelserne i ar-
tikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94
og regel 22 i forordning nr. 2868/95°, at de
af Budvar fremlagte beviser vedrerende
brugen af oprindelsesbetegnelsen »Bud«

9 — Kommissionens forordning af 13.12.1995 om gennemforel-
sesbestemmelser til Radets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-
varemeerker (EFT L 303, s. 1).
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i Ostrig, Frankrig, Italien og Portugal var
utilstreekkelige.

26. Appelkammeret fastslog for det fjerde, at
indsigelserne endvidere matte forkastes, idet
Budvar ikke havde godtgjort, at den omhand-
lede oprindelsesbetegnelse gav selskabet ret
til at forbyde brugen af udtrykket »Bud« som
varemeerke i Ostrig og Frankrig.

B — Sammenfatning af den appellerede dom

27. Den 26. august 2006 '°, den 15. september
2006"" og den 14. november 2006 > anlagde
Budvar annullationssggsmal ved Retten mod
de neevnte afgorelser fra appelkammeret. Til
stotte for sin péastand paberabte appellanten
sig et eneste anbringende vedrgrende tilsi-
deseettelse af artikel 8, stk. 4, i forordning
nr. 40/94. Budvars eneste anbringende havde
to led: Det forste led vedrorte gyldigheden af
oprindelsesbetegnelsen »Bud« (appelkam-
meret havde afvist, at tegnet BUD kunne an-
ses for en oprindelsesbetegnelse). Det andet
led omhandlede spgrgsmélet om, hvorvidt
betingelserne i artikel 8, stk. 4, i forordning

10 — Sag T-225/06.
11 — Sagerne T-255/06 og T-257/06
12 — Sag T-309/06.

nr. 40/94 var opfyldt (afvist af appelkamme-
ret, men fastholdt af Budvar).

28. Isin dom af 16. december 2008, som nu
appelleres, gav Retten medhold i det af Bud-
var anlagte annullationssegsmal, idet den tog
det eneste anbringendes forste og andet led
til folge.

29. Retten gav medhold i det eneste anbrin-
gendes forste led, idet den ved sin vurdering
sondrede mellem oprindelsesbetegnelsen
»Bud«, som er registreret i henhold til Lissa-
bonaftalen, og betegnelsen »Bud«, som er be-
skyttet i henhold til den bilaterale konvention.

30. For sa vidt angéar det forste led gjorde
Retten med henvisning til sin retspraksis
opmeerksom pa, at »gyldigheden af et na-
tionalt varemeerke ikke [kan] anfeegtes under
en procedure om registrering af et EF-vare-
meerke« (preemis 88), og at det heraf folger, at
»den ordning, der er indfert med forordning
nr. 40/94, forudseetter, at Harmoniserings-
kontoret tager hensyn til eksistensen af eel-
dre rettigheder, der er beskyttet pa nationalt
plan« (preemis 89). Da virkningen af oprin-
delsesbetegnelsen »Bud« ikke var gjort ende-
lig ugyldig i Frankrig, fandt Retten, at appel-
kammeret var forpligtet til at tage hensyn til
den relevante nationale lovgivning og til regi-
streringen i henhold til Lissabonaftalen, uden
at det kunne anfeegte den omsteendighed, at
den eldre paberabte rettighed udgjorde en
»oprindelsesbetegnelse« (preemis 90).
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31. Hvad angéir det andet led bemeerkede
Retten, at det i henhold til den bilaterale kon-
ventions artikel 2 er »tilstreekkeligt, at de be-
rorte angivelser eller betegnelser direkte eller
indirekte henviser til en vares oprindelse, for
at varen kan medtages under den bilaterale
aftale og som folge heraf veere omfattet af den
beskyttelse, der er fastsat ved den bilaterale
konvention« (preemis 94). P4 denne baggrund
bemeerkede Retten, at appelkammeret med
urette havde fundet, at betegnelsen »Bud«
var seerligt beskyttet som »oprindelsesbeteg-
nelse« i henhold til den bilaterale konvention
(preemis 95). Pa den anden side fastslog Ret-
ten, at den bilaterale konvention fortsat har
virkninger i @strig, hvor den beskytter beteg-
nelsen »Bud, for der er intet, der indikerer, at
Ostrig og Den Tjekkiske Republik har opsagt
konventionen. Dertil kommer, at de verse-
rende sager i Ostrig ikke har fort til en endelig
retsafgorelse (preemis 98).

32. I lyset af det ovenstdende fastslog Ret-
ten, at appelkammeret tilsidesatte artikel 8,
stk. 4, i forordning nr. 40/94, da det fastslog
for det forste, at de eeldre paberabte rettighe-
der ikke var en »oprindelsesbetegnelse«, og
dernzest, at spergsmalet om, hvorvidt tegnet
Bud skulle anses for en beskyttet oprindelses-
betegnelse i bl.a. Frankrig og Ostrig, var »af
underordnet betydning«, og idet kammeret
konkluderede, at indsigelsen ikke kunne tages
til folge pa dette grundlag (preemis 92 og 97 i
den appellerede dom).
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33. Retten gav ligeledes medhold i det ene-
ste anbringendes andet led vedrgrende an-
vendelsen af betingelserne i artikel 8, stk. 4,
i forordning nr. 40/94. Inden for dette an-
det led havde Budvar yderligere fremsat to
klagepunkter.

34. Det forste klagepunkt omhandlede be-
tingelserne vedrgrende den erhvervsmaessige
brug af tegnet, og hvorvidt det »ikke kun har
lokal betydning«.

35. For sa vidt angér undersogelsen af be-
tingelsen om, at de omhandlede tegn skal
anvendes erhvervsmeessigt, fandt Retten, at
appelkammeret begik en retlig fejl, da det be-
sluttede at foretage en analog anvendelse af
de feellesskabsretlige bestemmelser om »reel«
brug af det eeldre varemeerke (artikel 43, stk. 2
og 3, i forordning nr. 40/94). For det forste
neevner artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94
ikke en sidan »reel« brug af det tegn, der er
péberabt til stotte for indsigelsen (preemis 164
i den appellerede dom). Domstolen og Retten
har for det andet inden for rammerne af arti-
kel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og artikel 5,
stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104/
EQF " i en fast praksis fastsldet, at »brugen

13 — Raédets direktiv af 12.12.1988 om indbyrdes tilneermelse af
medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989
L 40,s. 1).



ANHEUSER-BUSCH MOD BUDEJOVICKY BUDVAR

af et tegn finder sted »erhvervsmaessigt«, nar
den finder sted i forbindelse med en erhvervs-
meessig virksomhed, hvormed der sgges op-
néet gkonomisk vinding, og ikke i private for-
hold« (preemis 165). For det tredje kan visse
tegn inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, i
forordning nr. 40/94 ikke »fortabe de rettig-
heder, der knytter sig til dem, og dette selv om
der ikke er gjort »reel« brug af dem« (pree-
mis 166). Endelig bemzrkede Retten for det
fjerde, at appelkammeret ved i det foreliggen-
de tilfeelde at foretage en analog anvendelse af
artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 og
regel 22 i forordning nr. 2868/95 havde vurde-
ret brugen af det omhandlede tegn i Ostrig,
Frankrig, Italien og Portugal uatheengigt af
hinanden, dvs. for hvert af de omrader, hvor
betegnelsen »Bud« ifelge Budvar er beskyttet,
og dette pé trods af, at de tegn, der er om-
fattet af forordningens artikel 8, stk. 4, »kan
veere genstand for beskyttelse pa et bestemt
omréde, selv om de ikke er blevet anvendt pa
dette bestemte omride, men alene pé et andet
omrade« (preemis 167).

36. Retten fandt ligeledes, at »en angivelse,
der har til formal at oplyse en vares geogra-
fiske oprindelse, i lighed med et varemeerke
kan bruges erhvervsmeessigt«, uden at dette
indebzerer, at den bergrte betegnelse bruges
»som varemeerke«, og at den dermed mister
sin primeere funktion (preemis 175 i den ap-
pellerede dom).

37. Hvad angér betingelsen vedrgrende be-
tydningen fandt Retten, at artikel 8, stk. 4, i
forordning nr. 40/94 omhandler betydningen
af det pageeldende tegn og ikke omfanget af
dets brug. Det omhandlede tegns betydning
omfatter den geografiske udstraekning af teg-
nets beskyttelse, som ikke kun mé veere af lo-
kal betydning. Som fglge heraf fandt Retten,
at appelkammeret endvidere under disse om-
steendigheder begik en retlig fejl, da det hvad
angar Frankrig fandt, at der var sammenheeng
mellem beviset for brugen af det bergrte tegn
og betingelsen om, at den omhandlede rettig-
hed skal have en betydning, der ikke kun er
lokal (preemis 180 og 181).

38. Af ovenneevnte grunde fandt Retten, at
forste klagepunkt i det eneste anbringendes
andet led métte tages til folge.

39. Det andet klagepunkt i det eneste anbrin-
gendes andet led omhandlede den rettighed,
der afledes af det tegn, som er paberébt til
stotte for indsigelsen. P& dette punkt havde
appelkammeret henvist til de retsafgorelser,
der var truffet i Ostrig og Frankrig, og pa
dette grundlag fastslaet, at Budvar ikke havde
godtgjort, at det omhandlede tegn gav selska-
bet ret til at forbyde brugen af et yngre vare-
meerke. Retten gjorde imidlertid opmeerksom
pa, at ingen af de paberabte retsafgorelser
havde opnéet retskraft, og at appelkamme-
ret derfor ikke alene kunne henvise til disse
afgerelser som grundlag for sin konklusion,

I - 2147



FORSLAG TIL AFG@RELSE FRA GENERALADVOKAT CRUZ VILLALON — ASUNTO C-96/09 P

men endvidere burde have taget hensyn til
de bestemmelser i national ret, som Bud-
var paberabte sig, herunder Lissabonaftalen
og den bilaterale konvention (preemis 192).
Retten bemeerkede i denne henseende, at
Harmoniseringskontoret ex officio og med
de midler, som det finder hensigtsmeessige
hertil, skal indhente oplysninger om den na-
tionale lovgivning i den berorte medlemsstat
(preemis 193). Folgelig fastslog Retten, at ap-
pelkammeret begik en fejl, idet det ikke tog
hensyn til alle de relevante faktiske og retlige
omstendigheder for at afgere, om den pa-
geldende medlemsstats lovgivning i henhold
til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 gav
Budvar ret til at forbyde brugen af et yngre
varemeerke (preemis 199).

IV — Retsforhandlingerne ved Domstolen
og parternes pastande

40. Anheuser-Buschs appelskrift blev ind-
leveret til Domstolens Justitskontor den
10. marts 2009, og svarskrifterne fra hen-
holdsvis Budvar og Harmoniseringskontoret
blev modtaget den 22. og 25. maj samme ar.
Der blev ikke indgivet replik eller duplik.

41. Anheuser-Busch har nedlagt péstand
om, at den appellerede dom opheves (dog
ikke hvad angar domskonklusionens punkt 1
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vedrgrende foreningen af sagerne), at der
treeffes endelig afgorelse i sagen derved, at
sogsmalet i forste instans forkastes, eller
subsidieert at sagen hjemvises til Retten, idet
Budvar i alle tilfeelde tilpligtes at betale sagens
omkostninger.

42. Harmoniseringskontoret har nedlagt til-
svarende pastande, mens Budvar har nedlagt
péastand om, at den appellerede dom stadfee-
stes, og at appellanten tilpligtes at betale sa-
gens omkostninger.

43. Under retsmedet, der blev afholdt den
2. juni 2010, afgav repraesentanterne for
Anheuser-Busch, Budvar og Harmonise-
ringskontoret mundtlige indleeg og besvarede
sporgsmél fra medlemmerne af Store Afde-
ling og generaladvokaten.

V — Nogle indledende betragtninger ved-
rorende artikel 8 i forordning nr. 40/94

44. Inden jeg foretager min analyse af den
foreliggende appel, forekommer det mig
hensigtsmeessigt at anleegge nogle generelle
betragtninger vedrerende artikel 8, stk. 4, i
forordning nr. 40/94, idet tvisten omhandler
fortolkningen af denne bestemmelse, hvil-
ket ikke tidligere er behandlet i Domstolens
retspraksis. En korrekt forstaelse af denne
bestemmelse forudseetter endvidere, at de
ovrige stykker i den neevnte artikel 8 tages i
betragtning.
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A — Indsigelse pd grundlag af et celdre regi-
streret varemcerke: artikel 8, stk. 1 og 2

45. Artikel 8, stk. 1 og 2, i forordning
nr. 40/94 omhandler indsigelser mod regi-
streringen af et EF-varemeerke pa grundlag
af et eeldre varemeerke. Seerligt i stk. 2 gives
mulighed for indsigelse pa grundlag af et eel-
dre registreret varemerke (EF-varemeerke,
nationalt varemeerke eller internationalt va-
remeerke), og samme mulighed gives for de
nationale varemeerker, som, uanset om de har
veeret genstand for registrering', er blevet
vitterligt kendt i en medlemsstat som folge af
en serlig omfattende brug .

46. I forordning nr. 40/94 opstilles en raekke
betingelser for, at en indsigelse pa grundlag
af et af disse eldre varemeerker kan tages til
folge.

47. For det forste skal der i overensstem-
melse med forordningens artikel 43, stk. 2
og 3, inden for de seneste fem ar forud for of-
fentliggarelsen af EF-varemaerkeansggningen

14 — Iartikel 8, stk. 2, litra c), naevnes intet om dette.

15 — Iartikel 6b i Pariserkonventionen af 20.3.1883 om en union
til beskyttelse af industriel ejendomsret (FN’s Traktatsam-
ling, bind 828, nr. 11847, s. 108), som feellesskabsforord-
ningen henviser til pd dette punkt, bestemmes det, at de
vitterligt kendte varemeerker, som tilhgrer personer i et
kontraherende land, skal beskyttes.

veere gjort »reel brug« af det eeldre varemeer-
ke, som péberébes, i Den Europeiske Union
eller i den pageldende medlemsstat for de
varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er
registreret.

48. For det andet skal indehaveren af et af
disse eldre varemeerker i henhold til forord-
ningens artikel 8, stk. 1, endvidere bevise, at
det varemeerke, der gores indsigelse imod, er
identisk med eller ligner dennes varemeerke,
samt at der er risiko for forveksling inden for
det omrade, hvor det eeldre meerke er beskyt-
tet, fordi de varer eller tjenesteydelser, som
begge meerker kendetegner, er af samme eller
lignende art *.

49. Folgelig er den tredje betingelse det sa-
kaldte specialitetsprincip: Der kan kun rej-
ses indsigelse, hvis den ansegte registrering
vedrarer varer eller tjenesteydelser, som er af
samme med eller lignende art som dem, for
hvilke det eeldre varemeerke er beskyttet. Der
findes imidlertid en undtagelse til anvendel-
sen af dette specialitetsprincip, nemlig nar
der er tale om varemeerker, som er velkendte
i Feellesskabet eller i en medlemsstat. I dette
tilfeelde tages indsigelsen til folge, uanset om
varerne eller tjenesteydelserne ikke er af lig-
nende art, forudsat at brugen af det ansegte
varemeerke uden rimelig grund ville medfore
en utilberlig udnyttelse af det seldre varemeer-
kes serpraeg eller renommé, eller sadan brug
ville skade dette seerpraeg eller renommé (ar-
tikel 8, stk. 5).

16 — Nar varemeerkerne er identiske, og varerne og tjenesteydel-
serne er af samme art, formodes risikoen for forveksling
dog at veere til stede. Dette kan efter min mening udledes af
forordningens artikel 8, stk. 1, litra a).
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B — Indsigelse pa baggrund af andre tegn: ar-
tikel 8, stk. 4

50. Uatheengigt af ovenstdende gives der i
artikel 8 i forordning nr. 40/94 ligeledes mu-
lighed for til stotte for en indsigelse mod en
registrering som EF-varemeerke at paberabe
sig andre tegn, som ikke er registrerede va-
remeerker eller vitterligt kendte varemeerker.

51. Neermere bestemt indeholder artikel 8,
stk. 4, hjemmel til, at »indehaveren af et
ikke-registreret varemeerke eller af et andet
erhvervsmeessigt anvendt tegn, som ikke kun
har lokal betydning«, rejser indsigelse. Be-
stemmelsen &bner siledes op for en relativt
ubestemt kategori af tegn (1), om end der
opstilles visse betingelser for at sikre, at disse
reelt bestar (2).

1. Artikel 8, stk. 4, omfatter meget uensartede
tegn

52. Den manglende bestemthed hvad angar
typen af tegn, der kan paberdbes inden for
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rammerne af stk. 4, betyder, at bestemmelsen
i praksis fungerer som en slags opsamlingsbe-
stemmelse eller som en forskelligartet gruppe
tegn, som ikke kun de ikke-registrerede va-
remeerker, der ikke opfylder betingelsen om
renommé ", men ligeledes ethvert andet tegn,
der bruges erhvervsmeessigt, og som ikke kun
har lokal betydning, skal henfores til.

53. Denne indledende ungjagtighed i defini-
tionen af bestemmelsens materielle anvendel-
sesomrade skyldes i hgj grad den omsteendig-
hed, at de ikke-registrerede varemeerker og de
ovrige tegn i det neevnte stk. 4 er skabt, aner-
kendt og beskyttet i henhold til de nationale
lovgivninger, som saledes kan udvise en hgj
grad af uensartethed. Denne uensartethed
gores der opmerksom pé i de »Oposition
Guidelines«, der er offentliggjort af Harmo-
niseringskontoret', og som indeholder en
omtrentlig oversigt over de tegn, som i de
forskellige medlemsstater kan udgere »eeldre
rettigheder«ihenhold til artikel 8, stk. 4, i for-
ordning nr. 40/94. Ud over de ikke-registre-
rede varemeerker neevnes blandt disse tegn i
de pageeldende Guidelines firma- og virksom-
hedsnavne, butiksskilte, publikationstitler
samt geografiske betegnelser. Overordnet set

17 — I modsat fald skal en indsigelse veere baseret pa stk. 2,
litra ).

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and
Designs). Part C: OPOSITION GUIDELINES (s. 312-339).
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omfatter bestemmelsen séledes bade forskel-
lige tegn, der har en kendetegnende eller iden-
tificerende funktion for de erhvervsmeessige
aktiviteter, som de betegner, og andre tegn,
som angiver oprindelsen af de produkter eller
tjenesteydelser, for hvilke de benyttes.

54. Sterstedelen af disse tegn (hvad enten der
er tale om varemeerker eller ej) passer ikke
ind i den klassiske registreringsmodel, idet
eneretten til deres anvendelse opnas eller for-
steerkes gennem brugen, uden at det er ned-
vendigt at foretage en formel registrering ™.
Ikke desto mindre omfatter artikel 8, stk. 4,
samtidig tegn, som har veeret genstand for
tidligere registrering, herunder — om end det
ikke er det mest karakteristiske eksempel pa
bestemmelsens anvendelse — de geografiske
betegnelser, som er beskyttede i en medlems-
stat, fordi de er blevet registreret i henhold til
Lissabonaftalen eller et andet internationalt
instrument.

55. Pa dette punkt vil det nok veere hensigts-
meessigt at stoppe op og undersage, hvilke
geografiske betegnelser der helt konkret kan
paberadbes inden for rammerne af artikel 8,
stk. 4.

19 — Oplysninger fra oversigten over tegn i Oposition
Guidelines.

56. I forste omgang skal der ses bort fra de
geografiske betegnelser, som er registreret
pa fellesskabsplan, for selv om forordning
nr. 40/94 ikke indeholder konkrete bestem-
melser herom, fremgér det af artikel 14 i
forordning (EF) nr. 510/2006%, at »hvis en
oprindelsesbetegnelse eller en geografisk
betegnelse er registreret i henhold til denne
forordning, gives der afslag pad ansegningen
om registrering af et varemeerke, der svarer til
en af situationerne beskrevet i artikel 13, og
som vedrgrer samme produktklasse, safremt
ansggningen om registrering af varemeerket
indgives efter datoen for indgivelse af regi-
streringsansggningen til Kommissionen«. I
trdd hermed er de felleskabsretligt beskyt-
tede oprindelsesbetegnelser og geografiske
betegnelser medtaget blandt de absolutte
registreringshindringer for et EF-varemeerke
i artikel 7, stk. 1, litra k), i den nye forordning
om EF-varemeerker .

57. Folgelig vil artikel 8, stk. 4, kun have virk-
ning pa de geografiske betegnelser, som ikke
er registrerede pé feellesskabsplan, men som
nyder beskyttelse pa nationalt plan. Disse
kan bl.a. omfatte de betegnelser, der er blevet

20 — Radets forordning af 20.3.2006 om beskyttelse af geogra-
fiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugs-
produkter og levnedsmidler (EFT L 93, s. 12).

21 — Forordning nr. 207/2009, naevnt ovenfor i fodnote 8.
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registreret i henhold til af Lissabonaftalen el-
ler et andet internationalt instrument *,

58. Denne type tegn er omfattet af en mere
formel beskyttelse, hvori indgér den forudgé-
ende registrering. I det omfang en sidan re-
gistrering har retsstiftende karakter, er opret-
holdelsen af registreringen efter min mening
det eneste element, der skal tages i betragt-
ning ved afgorelsen af, om den omhandlede
geografiske betegnelse er gyldig. Det betyder

22 — Jeg mener, at der i lyset af Domstolens dom af 8.9.2009,

Budéjovicky Budvar, kan eksistere sadanne typer geografi-
ske betegnelser, s& leenge der er tale om simple betegnelser,
som ikke henhgrer under anvendelsesomradet for forord-
ning nr. 510/2006. Pa den anden side kan det af den nzevnte
dom udledes, at de oprindelsesbetegnelser og kvalificerede
geografiske betegnelser, der ikke er blevet registreret pa
feellesskabsplan, selv om der har veeret mulighed herfor,
ikke kan fortseette med at veere beskyttede pi nationalt
plan, og slet ikke gennem en bilateral konvention mellem
to medlemsstater. Det fremgar af sagens akter, at Budvar
udtrykkeligt havde paberébt sig tegnet BUD som »oprin-
delsesbetegnelse«. Ud over den tvivl, der matte herske om
dets virkelige karakter, ville alene den kendsgerning, at teg-
net er blevet preesenteret som en oprindelsesbetegnelse, der
ikke har veeret genstand for registrering pa feellesskabsplan,
veere tilstraekkelig til at afvise dets gyldighed for sa vidt
angar indsigelsen, safremt retspraksis om den udtommende
virkning af forordning nr. 510/2006 anvendes. Sandheden
er ikke desto mindre, at de ovennaevnte betragtninger ikke
har nogen som helst indvirkning pa den foreliggende sag,
idet Anheuser-Busch ikke har anfort denne fejl ved det
paberabte tegn, og vi star over for en segsmalsgrund, som
Domstolen hverken kan eller skal treffe afgorelse om ex
officio, og slet ikke inden for rammerne af en appel.
Hvad angér »segsmalsgrunde, der stottes pa grundleeg-
gende retsprincipper«, henvises til generaladvokat Jacobs’
forslag til afgerelse af 30.3.2000 i sagen Salzgitter mod
Kommissionen (dom af 13.7.2000, sag C-210/98 P, Sml. I,
s. 5843), punkt 141-143, samt generaladvokat Mengoz-
zis forslag til afgerelse af 1.3.2007 i Common Market
Fertilizers-sagen (dom af 13.9.2007, sag C-443/05 P, Sml. I,
s. 7209), punkt 102 og 103. Der henvises ligeledes til B.
Vesterdorf: »Le relevé doffice par le juge communautaire,
i Une Communauté de droit: Festschrift fiir G.C. Rodriguez
Iglesias, Nomos, 2003, s. 551 ff.
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imidlertid ikke, at den blotte registrering er
tilstreekkelig til at kunne paberabe sig arti-
kel 8, stk. 4: Betingelserne om rettighedens
anvendelse, betydning og kendetegn, som
fastseettes i den neevnte bestemmelse, finder
ligeledes anvendelse i forbindelse med de
geografiske betegnelser uden for feelleskabs-
lovgivningen, som kun kan geres geeldende
over for ansggninger om registrering af EF-
varemeerker i henhold til artikel 8, stk. 4.

59. Folgelig, og i modseetning til, hvad Bud-
var fremforte pa retsmodet®, er det min op-
fattelse, at den seerlige karakter af disse typer
tegn og den beskyttelse, som de kan opnéa
gennem deres registrering pa internationalt
plan, ikke kan fritage dem for at skulle op-
fylde de i denne bestemmelse fastsatte betin-
gelser. Kun ved at opfylde disse betingelser
kan det sikres, at de, pa trods af at der er tale
om simple geografiske betegnelser (hvilket
udelukker dem fra muligheden for at opna
feellesskabsbeskyttelse), har et indhold og en
reel eksistens, der gor dem veerdige til at opna
denne seerlige beskyttelse. I modsat fald ville
de veere ligestillet med de i fellesskabslov-
giningen omhandlede oprindelsesbetegnelser
og geografiske betegnelser.

23 — Budvar fastholdt allerede under indsigelsessagen dette
standpunkt over for Harmoniseringskontoret, saledes som
det. fremgér af punkt 13 (b) i appelkammerets afgorelse af
14.6.2006.
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2. Betingelserne i artikel 8, stk. 4, har til for-
mal at sikre, at de tegn, for hvilke der gores
krav pé beskyttelse, reelt bestar.

60. Det umiddelbare omfang af artikel 8,
stk. 4, som er meget vidt hvad angar typer-
ne af tegn, der giver adgang til at fremseette
indsigelser med hjemmel heri, bliver straks
begreenset af en raeekke betingelser, som disse
tegn skal opfylde for at kunne danne grund-
lag for at udelukke et EF-varemeerke fra
registrering.

61. Det primzre formal med disse betingel-
ser er netop at begreense anvendelsesomradet
for denne indsigelsesgrund, saledes at den
kun kan paberdbes af indehaverne af seerligt
steerkt indarbejdede og vigtige tegn. Saledes
opstilles folgende krav i stk. 4:

— pa den ene side to betingelser, der har til
formal at sikre, at tegnet er seerligt be-
skyttet pa nationalt plan (helt konkret, at
det »giver sin indehaver ret til at forbyde
anvendelsen af et yngre meerke«), og at
dets indehaver har erhvervet rettigheden
til at benytte det for tidspunktet for an-
sogningen om EF-varemeerket eller for
tidspunktet for den prioritet, der gores
geldende; disse to betingelser, som frem-
gar af litra a) og b) i artikel 8, stk. 4, skal
logisk nok vurderes i lyset af »medlems-
statens lovgivning vedrerende det pageel-
dende tegn«

— pé den anden side to betingelser (»er-
hvervsmeessigt anvendt«, og »som ikke
kun har lokal betydning«), som har til
formal at sikre, at det ud over, at de har
nationale beskyttelse, drejer sig om tegn
med en vis handelsmeessig udbredelse og
betydning.

62. Fellesskabslovgiver har dermed taget ud-
gangspunkt i ngdvendigheden af at beskytte
de nationalt anerkendte tegn, om end der
fastseettes to beskyttelsesniveauer: Det forste
vedrorer de tegn, der har en seerlig betydning,
fordi de er »erhvervsmeessigt anvendt« og
»ikke kun har lokal betydning«, og som kan
paberabes med henblik p& at udelukke regi-
streringen af et EF-varemeerke i henhold til
artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, mens
det andet niveau vedrerer de lokale rettig-
heder, som ikke ma benyttes til at hindre re-
gistreringen af et EF-varemeerke, men som
derimod godt ma benyttes til at hindre bru-
gen heraf i det omréade, hvor rettigheden er
beskyttet, i henhold til artikel 107 i samme
forordning.

63. Blandt de nationale tegn udveelges og
beskyttes iseer de tegn, hvis karakter retfeer-
digger udelukkelsen fra registrering af et
varemerke pa fellesskabsniveau, idet dette
gores ud fra de to kriterier »anvendelse« og
»betydning«. Som appellanten sa rigtigt pé-
peger, ville det praktisk talt veere umuligt at
indfere et varemerke med enhedskarakter
for hele Den Europeiske Union, hvis et hvil-
ket som helst nationalt tegn kunne paberabes
med henblik pa at hindre registreringen af et
EF-varemeerke. Nér forst det er registreret, er
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EF-varemeerket gyldigt og beskyttet pa hele
Feellesskabets omrade (artikel 1 i forordning
nr. 40/94). Folgelig skal et nationalt tegn el-
ler et tegn, der er beskyttet i flere forskellige
medlemsstater, have en seerlig styrke for at
kunne forhindre registreringsproceduren,
dvs. nogle kendetegn, som giver det mulighed
for at blokere registreringen af et EF-vare-
meerke med virkning i hele EU.

64. Efter min mening kan det ikke antages,
at disse kendetegn umiddelbart opstar som
folge af en eventuel registrering. De af lovgi-
veren anvendte begreber peger tilsyneladen-
de pa ngdvendigheden af at foretage en mere
faktuel vurdering, som heenger sammen med
den erhvervsmeessige betydning. Det drejer
sig kort sagt om krav, som lovgiveren bevidst
har placeret pa et faktuelt plan, idet de er teet-
tere forbundet med de faktiske omsteendighe-
der end med det abstrakte begreb om retlig
beskyttelse.

65. Storsteparten af de tegn, der er omfattet
af denne artikel, indeholder begge elementer
side om side. Nar dette ikke er tilfeeldet, sa-
dan som det ses i den foreliggende sag, skal
der i henhold til artikel 8, stk. 4, foretages en
supplerende undersogelse af de faktuelle op-
lysninger, neermere bestemt hvor, hvornar og
under hvilke omsteendigheder det pageelden-
de tegn er blevet anvendt. Ogsa i de tilfeelde,
hvor tegnets retlige beskyttelse pa nationalt
plan matte veere uafheengig af disse omsteen-
digheder, og dets eksistens ikke forudseetter
nogen form for anvendelse, kan tegnet kun
péaberébes til stotte for en indsigelse, hvis det
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opfylder disse betingelser, som har til formél
at sikre, at tegnet har et minimum af realitet.

66. Afslutningsvis finder jeg det nedvendigt
allerede efter denne indledende fremstilling at
preecisere, at disse betingelser og kendetegn i
artikel 8, stk. 4, udger en ramme, som lovgi-
veren har skabt ad hoc, og at de ikke kan sam-
menlignes med de betingelser, der er fastsat i
forbindelse med andre indsigelsesmuligheder
mod registreringen af et EF-varemzerke.

C — Sporgsmdlet, om det er berettiget at an-
vende kravene i artikel 8, stk. 1, analogt pad
artikel 8, stk. 4

67. Séavel i den appellerede dom som under
appelsagen selv er der gentagne gange blevet
argumenteret omkring berettigelsen eller den
manglende berettigelse, alt athengig af situa-
tionen, til inden for rammerne af artikel 8,
stk. 4, at anvende de krav, som foreskrives i
artikel 8, stk. 1, for sa vidt angar indsigelser
baseret pa et eeldre varemeerke, samt andre
hermed sammenheengende bestemmelser,
sasom artikel 43. Som anfert nedenfor har
denne delvist analoge anvendelse fort til inko-
heerente lgsninger. Det hovedargument, der
fremfores til stotte for en analog anvendelse
af den neevnte artikel 8, stk. 1, og artikel 43,
stk. 2 og 3, er, at varemeerkerne fortjener en
mere favorabel behandling end de ovrige
tegn, idet bade de nationale (harmoniserede)
varemaerker og EF-varemeerket er reguleret af
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nogle standarder, som er ensartede og accep-
terede pa hele Unionens omréde, og derfor
frembyder de storre garantier end et ikke-re-
gistreret varemeerke eller et hvilket som helst
af de ovrige tegn, der er omfattet af artikel 8,
stk. 4.

68. Hele denne argumentation savner efter
min mening tilstreekkeligt grundlag. I forord-
ning nr. 40/94 er indsigelsesgrundene mod
registrering af et EF-varemeerke opdelt i flere
forskellige grupper, som hver iser er under-
givet nogle forskellige betingelser, og der ville
veere tale om en oversimplificering af tingene,
hvis der blev foretaget en graduering fra den
hgjeste til den laveste grad af betingelser pa
baggrund af den hgje eller lave grad af tillid,
som feellesskabslovgiveren kan have til det
pageeldende tegn. Hvis vi ser neermere pa de
naevnte betingelser, holder pastanden ikke.

69. Det er sandt, at lovgiveren har taget
hejde for eksistensen af en feellesskabsregi-
strering eller af en feellesskabsharmonisering,
men dette er sket i sammenheeng med det
omhandlede tegns egenskaber: Kun dette kan
forklare, hvorfor feellesskabsretligt beskyttede
oprindelsesbetegnelser ikke pélegges noget
krav hvad angér brugen®, men at der for de
registrerede varemeerker derimod kreeves en

24 — Artikel 14 i forordning nr. 510/2006, og artikel 7, stk. 1,
litra k), i den nye forordning om EF-varemzrker (forord-
ning nr. 207/09).

reel brug gennem fem ar. Hvad angar de tegn,
der er omfattet af artikel 8, stk. 4, har lovgive-
ren gnsket at udarbejde en anden ramme for
betingelser, som er tilstraekkelig ngjagtig til,
at dens anvendelse ikke kan udvides mere end
hvad hensigtsmeessigt er, men som samtidig
er tilstreekkelig bred til at kunne tilpasses de
forskelligartede egenskaber ved de tegn, der
métte kunne paberabes ad denne vej.

70. Denne forskelligartethed er efter min
mening den eneste omstendighed, der kan
forklare, hvorfor artikel 8, stk. 4, ikke indehol-
der et krav om anvendelse af specialitetsprin-
cippet pa de indsigelser, der fremseettes ad
denne vej. Mens en indsigelse pa grundlag af
et eeldre registreret varemeerke kun kan gives
medhold, nar det eldre varemserke omfat-
ter varer eller tjenesteydelser af samme eller
lignende art som dem, der er omfattet af det
varemaerke, hvis registrering der gores indsi-
gelse imod, er det ikke ngdvendigt at opfylde
betingelsen om, at genstanden skal veere af
samme eller lignende art, hvis der paberabes
et ikke-registreret varemeerke eller et hvilket
som helst andet tegn (medmindre det er pa-
kreevet i henhold til den nationale lovgivning
for at kunne give indehaveren af tegnet »ret til
at forbyde anvendelsen af et yngre meerke«).
Dette kan forekomme overraskende i dobbelt
forstand, nar det konstateres, at specialitets-
princippet faktisk er pakreevet for effektivt
at kunne paberabe sig en i henhold til feel-
lesskabslovgivningen beskyttet oprindelses-
betegnelse eller geografisk betegnelse som
absolut hindring for registrering af et yngre
EF-varemerke *.

25 — Jf. herom de ovenfor i fodnote 24 anforte bestemmelser.
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71. Efter min mening beviser ovenstiende, at
de storre »garantier«, som feellesskabsrettig-
hederne eller de harmoniserede rettigheder
tilbyder — om ikke andet sa i teorien — ikke
er den eneste faktor, der skal tages i betragt-
ning ved fortolkningen af de betingelser, der
skal opfyldes for at kunne benytte et givent
tegn til stotte for en indsigelse mod et yngre
EF-varemeerke. Seerligt skal betingelserne i
artikel 8, stk. 4, betragtes som en helhed, og
de kan ikke sammenlignes med de lgsninger,
som lovgiveren har valgt i andre situationer af
anden karakter.

VI — Vurdering af appellen

72. Appellanten paberaber sig to anbringen-
der, hvoraf det forste vedrarer tilsideseettel-
sen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94,
mens det andet vedrorer tilsidesaettelsen af
artikel 8, stk. 4, og artikel 74, stk. 1, i samme
forordning.

A — Det forste appelanbringende vedrorende
tilsidescettelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning
nr. 40/94

73. Det forste appelanbringende, som vedrg-
rer tilsideseettelsen af artikel 8, stk. 4, i forord-
ning nr. 40/94, bestar af tre dele.
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1. Forste del af det forste appelanbringende:
om Harmoniseringskontorets kompetence til
at bedemme gyldigheden af den paberabte
rettighed i henhold til artikel 8, stk. 4

a) Parternes argumenter

74. Anheuser-Busch gor geeldende, at Retten
begik en retlig fejl, da den i den appellerede
doms praemis 79-100 frakendte appelkam-
meret kompetence til at afgere, om Budvar
havde loftet bevisbyrden for gyldigheden af
de eeldre rettigheder, som denne havde pabe-
rabt sig i henhold til artikel 8, stk. 4, i forord-
ning nr. 40/94.

75. Anheuser-Busch fastholder i sin appel,
at Harmoniseringskontoret skal fastsla, om
de rettigheder, som indsigelsen er baseret pa,
reelt er eksisterende, saidan som det haevdes,
samt om de er anvendelige og kan paberabes
over for ansggningen om et EF-varemeerke.
Den blotte henvisning til registreringen af
rettigheden pa nationalt plan vil efter ap-
pellantens mening ikke veere tilstreekkelig til
at fastsla eksistensen af en sadan rettighed,
idet registreringen kun skaber en simpel
lovsformodning.

76. Anheuser-Busch kritiserer endvidere, at
Retten til stotte for sin opfattelse paberaber
sig sin egen retspraksis vedrerende artikel 8,
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stk. 1, i forordning nr. 40/94%, idet den an-
befaler en analog anvendelse heraf. I henhold
til denne retspraksis kan gyldigheden af et
nationalt varemeerke ikke anfeegtes under en
procedure om registrering af et EF-varemaer-
ke. Appellanten mener ikke, at der findes no-
get retsgrundlag for at opstille denne analogi
med artikel 8, stk. 1, idet eksistensen af en
harmonisering pa omradet for varemeerker
sikrer, at de samme kriterier og standarder
anvendes pa registrerede varemeerker inden
for hele Unionens omrade, mens de tegn,
der er omhandlede i artikel 8, stk. 4, ikke er
harmoniserede.

b) Stillingtagen

77. Efter min mening kan man ikke hzevde,
at Retten har foretaget en analog anvendelse
af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94. I
virkeligheden er der i den appellerede dom
blot tale om en udvidelse af de synspunkter,
der i retspraksis har veeret anlagt vedrerende
registrerede nationale varemaerker, til ogsé at
omfatte de tegn, der er omhandlet i stk. 4, for-
stdet pa den made, at Harmoniseringskonto-
ret ikke har kompetence til at treeffe afgorelse
om gyldigheden af disse tegn. Lige som det

26 — Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord
mod KHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II,
s. 4335, preemis 55, af 30.6.2004, sag T-186/02, BMI Ber-
tollo mod KHIM - Diesel (DIESELIT), Sml. II, s. 1887,
preemis 71, af 21.4.2005, sag T-269/02, PepsiCo mod KHIM
- Intersnack Knabber-Geback (RUFFLES), Sml. II, s. 1341,
preemis 26, og af 22.3.2007, sag T-64/05, Saint-Gobain Pam
mod KHIM - Propamsa (PAM PLUVIAL), Sml. II, s. 757,
preemis 88.

er tilfeeldet med de naevnte varemeerker, re-
guleres disse tegn nemlig af den pageeldende
medlemsstats nationale lovgivning, og der
kan kun treeffes afgorelse om deres gyldighed
inden for rammerne heraf.

78. Den kendsgerning, at de nationale va-
remerker er harmoniserede, og at de gvrige
tegn ikke er, er efter min mening ikke afgeo-
rende i denne henseende.

79. Ved udarbejdelsen af indsigelsesgrunden
i artikel 8, stk. 4, afgav feellesskabslovgiveren
samtidig et tillidsvotum til de nationale ret-
tigheder, der er omfattet af bestemmelsen,
alene med det forbehold, at der skal foretages
en kontrol af de betingelser, der har som for-
mal at begreense bestemmelsens anvendelses-
omréade (rettighedens tidsmaessige prioritet,
at der er tale om et seerligt beskyttet tegn pa
nationalt plan, at det anvendes erhvervsmaes-
sigt, og at det ikke kun har lokal betydning).
EU’s myndigheder kan udelukkende kontrol-
lere opfyldelsen af disse betingelser, men de
kan ikke betvivle gyldigheden af hverken den
pégeeldende nationale rettighed eller dens ef-
fektive beskyttelse i medlemsstaten. I modsat
fald ville konsekvensen veere, at Harmoni-
seringskontoret fik tildelt kompetence til at
fortolke og anvende nationale bestemmelser,
hvilket absolut ikke stemmer overens med
dets kompetenceomréde, og det ville kunne
fa alvorlige indvirkninger pa eksistensen og
beskyttelsen af tegnet pa nationalt plan.
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80. Derfor er det min klare overbevisning, at
Harmoniseringskontoret kun ville have haft
mulighed for og pligt til at tage dette forhold
i betragtning og forkaste indsigelsen baseret
pa det pageeldende tegn, safremt beskyttel-
sen af tegnet var blevet endeligt ugyldiggjort
i den péageldende medlemsstat (ved rets-
kraftig dom eller ved en tilsvarende relevant
procedure).

81. Ovenstaende bliver seerlig tydeligt, nar
beskyttelsen af tegnet, sidan som det er til-
feeldet i den foreliggende sag, opstar pa bag-
grund af en formel retshandling, som f.eks. en
registrering. I denne situation er det almin-
deligt, at der ikke kan seettes sporgsmalstegn
ved gyldigheden af en sadan registrering un-
der en procedure om registrering af et EF-va-
remeerke, men udelukkende under en annul-
lationsprocedure, som er indledt i henhold til
den lovgivning, der regulerer den pégeelden-
de registrering.

82. Inden for rammerne af Lissabonaftalen
er det kun en administrativ myndighed i et af
de deltagende lande, der kan gore virkningen
af en allerede registreret oprindelsesbeteg-
nelse ugyldig, enten ved inden for en frist pa
ét ar fra modtagelsen af registreringsmedde-
lelsen at erkleere, at den ikke kan sikre beskyt-
telsen af en oprindelsesbetegnelse (artikel 5 i
Lissabonaftalen), eller ved at fastsla, at dens
beskyttelse i oprindelseslandet er ugyldig
(artikel 6 og 7 i Lissabonaftalen). Ud over
disse to retsmidler kan der ikke sas tvivl om
gyldigheden af en international registrering
og virkningen af den beskyttelse, som sikres

I - 2158

i de forskellige deltagende lande ved denne
registrering.

83. Hvad angar beskyttelsen pa grundlag af
den bilaterale konvention vil det efter min
mening kun veere muligt at udelukke eksi-
stensen af et tegn, der kan gores geeldende
gennem en indsigelse baseret pa artikel 8,
stk. 4, i forordning nr. 40/94, safremt kon-
ventionen opsiges eller sendres, eller det ved
en retskraftig dom fastslas, at beskyttelsen er
ophert i det pageeldende land.

84. Iden foreliggende sag fandt appelkamme-
ret, at spergsmalet om, hvorvidt tegnet Bud
blev anset for en beskyttet oprindelsesbeteg-
nelse i Frankrig, Italien og Portugal i henhold
til Lissabonaftalen og i Dstrig i henhold til den
bilaterale konvention indgiet mellem denne
medlemsstat og Den Tjekkiske Republik, var
»af underordnet betydning«, idet »der ikke
kunne gives medhold i en indsigelse [...] pa
grundlag af en rettighed, der preesenteredes
som en oprindelsesbetegnelse, men som re-
elt ikke udgjorde en sadan«. I den forbindelse
henholdt Harmoniseringskontoret sig til de
kendetegn, som béde i retspraksis og i feelles-
skabslovgivningen * er pékreevet for at kunne
kvalificere et tegn som oprindelsesbetegnelse,
og Harmoniseringskontoret konkluderede, at
disse krav ikke var opfyldt for s& vidt angik
det paberabte tegn. I betragtning af det oven-
staende er sddanne overvejelser imidlertid

27 — Forordning nr. 510/2006.
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langt fra afgerende. Nar de paberabte rettig-
heder ikke var kendt endeligt ugyldige i hen-
hold til de procedurer i national ret, som yder
dem beskyttelse, kunne appelkammeret ikke
sa tvivl om deres gyldighed eller om, hvorvidt
de udgjorde en »oprindelsesbetegnelse«.

85. Folgelig mener jeg ikke, at forste del af det
forste appelanbringende skal tages til folge.

2. Anden del af det forste appelanbringen-
de: vedrerende kravet om »erhvervsmeessig
anvendelse«

86. Appellanten gor geldende, at Retten
har fejlfortolket kravet i artikel 8, stk. 4, om
et »erhvervsmeessigt anvendt« tegn pa tre
punkter: for det forste hvad angar den kva-
litative og kvantitative brug, idet Retten ikke
sidestiller denne med den »reelle brug«, som
kreeves, nér der er tale om registrerede vare-
meerker. For det andet hvad angar anvendel-
sesstedet, idet Retten fastslog, at der kunne
tages hensyn til beviser, der stammer fra an-
dre medlemsstater end dem, hvor den pasté-
ede rettighed er beskyttet, og for det tredje
hvad angar den relevante periode for at be-
vise brugen, idet Retten afviste, at datoen for

ansggningen om registrering var relevant, og
i stedet valgte at benytte datoen for ansggnin-
gens offentliggarelse.

87. Retten har dermed fortolket betingelsen
om et »erhvervsmeessigt anvendt« tegn pa
den mindst kreevende made, hvorved den be-
gik en retlig fejl.

a) Den kvantitative og kvalitative anvendelse

i) Parternes argumenter

88. Det forste af disse tre klagepunkter ved-
rorer preemis 160-178 i den appellerede dom.
I disse preemisser fastholdt Retten, at kravet
om et »erhvervsmaeessigt anvendt« tegn i ar-
tikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 ikke skal
fortolkes pa samme made som kravet om
»reel brug, der i henhold til samme forord-
nings artikel 43, stk. 2 og 3, finder anvendelse
i tilfeelde af en indsigelse pa grundlag af et
eeldre varemeerke, sddan som appelkammeret
havde gjort.

89. Appellanten kritiserer dette fortolk-
ningsmeessige valg med det argument, at hvis
kravet om »reel brug« ikke fandt anvendelse
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inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, ville
de registrerede varemaerker veere underlagt
strengere krav end de tegn, der er omfattet
af neevnte stk. 4, for sa vidt angar deres an-
vendelse i forbindelse med en indsigelse over
for registreringen af et yngre EF-varemeerke.
Pa samme made, som der kreeves mindre for
at konstatere en kreenkelse af et varemeerke
(artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94), end
der kreeves for at opretholde varemeerket (ar-
tikel 15 og artikel 43, stk. 2 og 3, i forordnin-
gen), er Anheuser-Busch af den opfattelse, at
strengheden bor veere maksimal, nar der, som
det er tilfeeldet i artikel 8, stk. 4, er tale om
at »anerkende en rettighed, der kan have ind-
virkning pa en anden virksomheds erhvervs-
meessige aktiviteter«.

90. Ifglge Anheuser-Busch ville anvendelsen
af dette krav om en »reel brug« séledes be-
tyde, at udleveringen af gratis prover pa den
ene side ikke kunne tages i betragtning som
bevis for en sadan brug, idet disse efter appel-
lantens opfattelse falder uden for dette begreb
ifelge Silberquelle-dommen®. P4 samme
made skulle brugen af en oprindelsesbeteg-
nelse eller en geografisk betegnelse, som er
péaberébt i henhold til artikel 8, stk. 4, forega i
overensstemmelse med det pageeldende tegns
veesentligste funktion for at kunne kvalifice-
res som en reel brug, og denne veesentligste
funktion gar ganske enkelt ud pa at garantere
produkternes geografiske oprindelse og seer-
lige egenskaber over for forbrugerne.

28 — Dom af 15.1.2009, sag C-495/07, Sml. I, s. 137, preemis 21
og 22.
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i) Stillingtagen

91. Spergsmalet om fortolkningen af udtryk-
ket »erhvervsmeessigt anvendt« er af Budvar
blevet behandlet pd samme made som i den
appellerede dom. Og i det store og hele stil-
les det begge steder op som et valg mellem to
alternativer: Enten sidestilles udtrykket med
begrebet »reel brug« i artikel 43, stk. 2, i for-
ordning 40/94, eller man benytter den i rets-
praksis anvendte fortolkning af de identiske
begreber »erhvervsmeessig brug«, som findes
i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 samt
i artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv
89/104.

92. Der er i virkeligheden veesentlige forskel-
le pa de to former for brug. Pa den ene side
er et varemeerke ifglge retspraksis genstand
for en »reel brug« i henhold til artikel 43
i forordning nr. 40/94, nar det »i overens-
stemmelse med varemeerkets veesentligste
funktion, som er at garantere oprindelsen af
de varer eller tjenesteydelser, som det er ble-
vet registreret for, anvendes med henblik pa
at skabe eller bevare en afsetningsmulighed
for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra
en rent symbolsk brug, der alene gores med
henblik p& at bevare de til registreringen
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knyttede rettigheder« *. Hvad angér begrebet
»erhvervsmeessig brug« har der pa den anden
side i retspraksis indtil videre kun veeret lej-
lighed til at fortolke dette inden for rammer-
ne af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94
samt af artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i
direktiv 89/104, idet det er blevet fastslaet,
at der er tale om erhvervsmeessig brug, nar
brugen af det omhandlede tegn finder sted »i
forbindelse med en erhvervsmeessig virksom-
hed, hvormed der soges opnaet gkonomisk
vinding, og ikke i private forhold«.

93. Efter min mening er denne dualistiske
betragtningsmade imidlertid i strid med selve
lovgrunden for artikel 8, stk. 4. Den omstridte
bestemmelse indeholder pa den ene side et
seerligt seet af de betingelser, der skal fortol-
kes uatheengigt af dem, der stilles til de gvrige
indsigelsesgrunde. P& den anden side har den
sin egen selvsteendige logik, som ikke svarer
til den logik, der findes i forordningens arti-
kel 43, stk. 2, og slet ikke til den, der findes i
dens artikel 9, stk. 1.

94. Det af Budvar fremforte argument om
retssikkerheden (betingelsen skal fortolkes
ens i alle de bestemmelser i forordningen,
hvor den optreder) er givetvis ikke uden

29 — Dom af 11.5.2006, sag C-416/04 P, Sunrider mod KHIM,
Sml. I, s. 4237, preemis 70, og af 13.9.2007, sag C-234/06 D, 11
Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333, preemis 72. Jf.
ligeledes vedrorende artikel 10, stk. 1, i direktiv 89/104 dom
af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, praemis 43,
og kendelse af 27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology,
Sml. I, 5. 1159, preemis 27.

veegt, men omvendt er det heller ikke til-
streekkeligt til at stotte Rettens fortolkning.
Som hovedregel kreever det neevnte princip,
at der foretages en ensartet fortolkning af et
ikke neermere fastlagt juridisk begreb, seerligt
néar to bestemmelser i den samme lovtekst
eller i lovtekster, hvis indhold har indbyrdes
sammenhgeng, benytter den samme termino-
logi (som det netop er tilfeeldet i den forelig-
gende sag med henholdsvis artikel 8, stk. 4, i
forordning nr. 40/94, artikel 9, stk. 1, i samme
forordning, samt artikel 5, stk. 1, og artikel 6,
stk. 1, i direktiv 89/104). Dette fortolknings-
kriterium, hvorved den samme definition skal
anvendes pa identiske termer, ma imidlertid
ikke veere s stift, at det helt ser bort fra den
kontekst, hvori det pageldende begreb be-
nyttes. I dette tilfeelde opfylder betingelsen
vidt forskellige funktioner, alt atheengig af,
hvilken bestemmelse den indgér i.

95. I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning
nr. 40/94 er det en betingelse for at kunne
gores geeldende over for en ansggning om re-
gistrering af et nyt EF-varemeerke, at tegnet
er »erhvervsmeessigt anvendt«. Det drejer sig
saledes her om at skabe en indsigelsesgrund
over for forseget pa at registrere et varemeerke
som EF-varemeerke. I samme forordnings ar-
tikel 9, stk. 1, anvendes dette udtryk derimod
til at beskrive brugen af et tegn, der er af iden-
tisk med eller ligner et EF-varemeerke, og som
indehaveren af sidstneevnte har mulighed for
at forbyde. I dette tilfeelde er det hensigten at
sikre reekkevidden — naturligvis formuleret i
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de videst mulige termer — af EF-varemeerke-
indehaverens eneret til anvendelsen *.

96. I denne henseende anvendes udtrykket i
artikel 8, stk. 4, positivt, idet der kraeves en
»brugsteerskel« pa et vist minimumsniveau
for at kunne gore indsigelse mod registrerin-
gen af et EF-varemeerke. I artikel 9, stk. 1, an-
vendes udtrykket derimod i en negativ betyd-
ning med den hensigt i videst mulig forstand
at forbyde nogle typer af »fjendtlig« adfeerd
over for det registrerede varemeerke.

97. Dette betyder imidlertid ikke, at det er
korrekt at fortolke artikel 8, stk. 4, med stotte
i artikel 43, stk. 2, sddan som det er tilfeeldet
i den appellerede dom. Det, jeg mener, er,
at den erhvervsmeessige anvendelse kreever
en selvsteendig fortolkning, som nedven-
digvis mé veere, at den indsigelse, der frem-
settes pa grundlag af et af disse tegn, skal

30 — Samme formal har artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i
direktiv 89/104. Jeg er enig i generaladvokat Sharpstons
synspunkt om, at 40/94 (forslag til afgerelse fremsat den
12.3.2009 i agen Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (dom
af 11.6.2009, sag fortolkningen af direktiv 89/104 skal veere
i overensstemmelse med forordning nr. C-529/07, Sml. I
s. 4893), punkt 16), men jeg mener ikke, at man deraf kan
udlede, sadan som Budvar tilsyneladende gor, at denne
»overensstemmelse« skal tilstreebes uden at have for gje,
hvilken funktion hver enkelt bestemmelse opfylder. I den
foreliggende sag ville der kunne kreeves overensstemmelse
mellem direktivets artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, og
forordningens artikel 9, stk. 1, da det er disse bestemmelser,
som har ensartet indhold (og som der henvises til i den pa
nuveerende tidspunkt eksisterende retspraksis). At denne
definition, som folger af retspraksis, skulle udvides til ogsa
at omfatte artikel 8, stk. 4, forekommer mig dog ikke sa
indlysende.
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dokumentere en »brug«, som er det pageel-
dende navn veerdig.

98. Efter min mening er kravet om et »er-
hvervsmeessigt anvendt« tegn i artikel 8,
stk. 4, i forordning nr. 40/94 saledes et selv-
steendigt begreb?®, ligesom de ovrige betin-
gelser i denne bestemmelse, der fortjener en
selvsteendig fortolkning.

99. For det forste er det min opfattelse, at det
ikke er en ufravigelig betingelse, at tegnet an-
vendes med henblik pa »at skabe eller bevare
en afseetningsmulighed«, men at der til gen-
geeld kreeves en specifik brug i en erhvervs-
meessig sammenheeng, dvs. bortset fra anven-
delse i privatsfeeren, men at det f.eks. ikke er
tilstraekkeligt at udlevere gratis prover.

100. For det andet virker det ogsd rimeligt
at kreeve, at der er tale om en brug, som er
i overensstemmelse med det omhandlede
tegns veesentligste funktion. For s& vidt an-
gar de geografiske betegnelser bestar denne
funktion i at sikre, at offentligheden kan iden-
tificere den geografiske oprindelse og/eller
visse seerlige egenskaber ved produktet.

31 — Ud over at opfylde dette feellesskabskrav om erhvervsmees-
sig anvendelse skal tegnet i virkeligheden ogsé opfylde den
grad af anvendelse, som matte veere pakraevet i henhold til
lovgivningen i den péageldende medlemsstat for at kunne
give indehaveren »ret til at forbyde anvendelsen af et yngre
meerke« [artikel 8, stk. 4, litra b), i forordningen].
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101. En fortolkning af denne art (som efter
min mening har den fordel at kunne tilpasses
til de talrige forskelligartede tegn, som er om-
fattet af artikel 8, stk. 4) kunne betyde, at An-
heuser-Buschs anbringender om, at Budvar
har anvendt tegnet BUD som et varemeerke
og ikke med henblik pé at angive produktets
geografiske oprindelse, ville veere relevante,
om end der forst skulle fores bevis herfor.

b) Det relevante omréde for godtgerelsen af,
at tegnet er »erhvervsmaessigt anvendt«

i) Parternes argumenter

102. Det andet af disse klagepunkter vedre-
rer det omrade, der er relevant for godtgerel-
sen af, at det neevnte krav om et »erhvervs-
meessigt anvendt« tegn er opfyldt.

103. Appellanten mener, at Retten har fra-
veget territorialitetsprincippet og fejlfortol-
ket artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94,
idet den i den appellerede doms preemis 167
og 168 fastslog, at det ikke fremgar af denne
bestemmelses affattelse, »at der skal veere
gjort brug af det omhandlede tegn pa det om-
riade, hvis lovgivning péberabes til stotte for
beskyttelsen af neevnte tegn«. Retten henviste

navnlig til ngdvendigheden af at tage hensyn
til de af Budvar fremlagte beviser vedrgrende
brugen af Bud i Beneluxlandene, Spanien og
Det Forenede Kongerige, pa trods af at indsi-
gelsen var fremsat pa grundlag af enerettighe-
der, som kun findes i @strig og Frankrig.

104. Ifolge Anheuser-Busch kan kravet om
et »erhvervsmeessigt anvendt« tegn kun ved-
rore den brug af tegnet, som finder sted i det
omréde, hvor det er omfattet af den pabe-
rabte beskyttelse. Dette ville veere i overens-
stemmelse med det territorialitetsprincip,
der finder anvendelse pa de intellektuelle
ejendomsrettigheder i almindelighed og pa
oprindelsesbetegnelserne i seerdeleshed. En-
delig benytter appellanten atter argumentet
om sammenligning med varemaerkesystemet:
Hvis der blev taget hensyn til brugen i disse
andre omréder, ville de ikke-harmoniserede
tegn i henhold til artikel 8, stk. 4, opna en
mere favorabel behandling end varemeer-
kerne i henhold til artikel 8, stk. 1 og 2, idet
artiklen indeholder et krav om en reel brug af
disse i det pdgeeldende omrade.

i) Stillingtagen

105. Hvad angéir dette andet klagepunkt
er jeg enig i appellantens argumentation pa
grundlag af territorialitetsprincippet, men af
de ovenneevnte grunde er jeg derimod ikke
enig i den argumentation, der er baseret pa
sammenligningen med varemaerkesystemet.
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106. Efter min mening er en territorial vur-
dering af kravet om brug ufravigelig, uanset
hvilket tegn der paberabes. For si vidt angar
varemeerker bestemmes det udtrykkeligt i ar-
tikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at
den reelle brug »i Feellesskabet« (nar der pa-
berdbes et EF-varemerke) eller »i den med-
lemsstat, hvor det eldre nationale varemeerke
er beskyttet« skal godtgeres. Den kendsger-
ning, at der i artikel 8, stk. 4, ikke naevnes
noget om dette, kan imidlertid ikke fortolkes
som et gnske om at udelukke et krav, der fol-
ger helt naturligt af territorialitetsprincippet,
som finder anvendelse pa alle slags intellektu-
elle ejendomsrettigheder *.

107. I Feellesskabets lovgivning og retsprak-
sis findes talrige eksempler pa anvendelsen af
dette princip.

108. F.eks. kan det af artikel 8, stk. 1, litra b),
i forordning nr. 40/94 udledes, at risikoen for
forveksling som folge af ligheden mellem det

32 — Blandt de forste til at anerkende dette princip var Hagens,
som allerede i 1927 diskuterede pastanden om varemeer-
kets universalitet, som traditionelt blev forsvaret i den tyske
retspraksis. Han fastslog, at pastanden var uholdbar, idet
anvendelsen heraf ville medfore en indtreengen i fremmede
suverane staters retssfeere (Hagens, Warenzeichenrecht,
Berlin og Leipzig, 1927). Den tyske hojesteret tog Hagens’
pastand til sig i en dom af 20.9.1927, og 1 dag er det et almin-
deligt accepteret princip inden for varemaerkeretten, uden
at dets betydning efter min mening er blevet sveekket af de
internationale aftaler, der primeert udarbejdes pa grundlag
af gensidighed.
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ansegte varemeerke og et eeldre varemeerke
og mellem de varer eller tjenesteydelser, som
disse to varemeerker omfatter, skal bedom-
mes ud fra offentlighedens bevidsthed inden
for det omrade, hvorpa det eeldre varemeerke
er beskyttet®.

109. Artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, ifolge
hvilken et varemserke ikke ma udelukkes fra
registrering eller erkleeres ugyldigt, nar det
har opndet et forngdent seerpreeg »som folge
af den brug, der er gjort deraf«, indeholder
ingen preecisering af reglen om, hvor den pé-
geeldende brug skal kontrolleres. Ikke desto
mindre har Domstolen fastslaet, at det alene
er »situationen pa den del af den bergrte med-
lemsstats omrade (eller i givet fald den del af
Beneluxomrédet), hvor registreringshindrin-
gerne er konstateret, der er relevant«®.

110. Tilsvarende findes der i artikel 7, stk. 3,
i forordning nr. 40/94 en undtagelse fra an-
vendelsen af de absolutte hindringer for regi-
strering af et EF-varemeerke, nar dette »som
folge af den brug, der er gjort deraf, har faet

33 — Jf. i denne henseende, dom af 26.4.2007, sag C-412/05 P,
Alcon mod KHIM, Sml. , s. 3569, praemis 51, og dommen i
sagen Il Ponte Finanziaria mod KHIM, praemis 60.

34 — Dom af 7.9.2006, sag C-108/05, Bovemij Verzekeringen,
Sml. I, s. 7605, preemis 22. I sit forslag til afgerelse i denne
sag, som blev fremsat den 30.3.2006, tager generaladvokat
Sharpston ligeledes udgangspunkt i nedvendigheden af
at foretage en territorial vurdering af disse krav, og hun
bemeerker, at det i modseetning til, hvad der kan kreeves
af nationale varemzerker, er rimeligt at kreeve, at varemeer-
keindehaveren, nér det drejer sig om EF-varemzerker, skal
godtgore, »at der er opnéet fornodent serpraeg ved brug
inden for et storre geografisk omrade« (punkt 45).
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forngdent seerpreeg«. I retspraksis er det
endvidere blevet preeciseret, at varemeerket
kun kan registreres i henhold til den neevnte
bestemmelse, hvis det bevises, at det »som
folge af den brug, der er gjort deraf, har faet
fornedent serpreeg i den del af Feellesskabet,
hvor det ikke fra begyndelsen havde et sadant
seerpreeg i den forstand, hvori udtrykket er
anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b). Den del af
Feellesskabet, som er omhandlet i naevnte ar-
tikels stk. 2, kan i givet fald besta af en enkelt
medlemsstat« *. For at hindre registreringen
pa feellesskabsplan er det séledes tilstreekke-
ligt, at et varemeerke ikke har det fornedne
serpraeg i blot én medlemsstat. P4 den anden
side finder denne registreringshindring ikke
leengere anvendelse fra det gjeblik, hvor det
varemeerke, for hvilket der spges om felles-
skabsregistrering, opnar det forngdne seer-
preeg i det omrade, hvor det ikke tidligere
havde dette.

111. Endelig er det min opfattelse, at kun en
ngje overholdelse af territorialitetsprincippet
gor det muligt at tage hensyn til mélseetnin-
gen i artikel 8, stk. 4. Hvis kravet om et »er-
hvervsmeessigt anvendt« tegn har til hensigt
at sikre, at det tegn, der paberabes ad denne
vej, har en vis offentlig relevans, er det kun
naturligt, at denne relevans, der er opnaet
gennem brugen, skal godtgeres i forbindelse
med det omrade, hvor tegnet er beskyttet, og
at det ikke er tilstreekkeligt, at det har veeret
brugt i et andet omride (som tilmed kunne
veere uden for EU), hvor det ikke er beskyttet.

35 — Dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I,
5. 5719, preemis 83.

¢) Den relevante periode for vurderingen
af, om et tegn har veeret »erhvervsmaessigt
anvendt«

i) Parternes argumenter

112. Det tredje klagepunkt vedrerer det tids-
rum, der er relevant, nar det skal vurderes,
om tegnet har veeret »erhvervsmeessigt an-
vendtk, og i seerdeleshed hvornér dette tids-
rum udlgber.

113. Efter Anheuser-Buschs opfattelse har
Retten fejlfortolket artikel 8, stk. 4, i for-
ordning nr. 40/94, idet den i den anfegtede
doms preemis 169 fastslog, at det af denne
bestemmelse ikke kan udledes, at »indsige-
ren skal godtgere, at det omhandlede tegn
blev brugt for indgivelsen af EF-varemeerke-
anseggningen«, men derimod, at det allerhgjst
kan »kreaeves i lighed med, hvad der kreeves i
forhold til eeldre varemeerker, og dette for at
undgd, at brugen af den eldre rettighed alene
iveerkseettes pé grund af en indsigelsessag, at
det omhandlede tegn er blevet anvendt inden
varemeerkeansggningen blev offentliggjort i
EF-varemcerketidende«.

114. Appellanten mener derimod, at alle
betingelserne for indsigelsen mod registre-
ringen af et varemeerke skal veere til stede pa
tidspunktet for indgivelsen af ansegningen
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vedrgrende det yngre varemeerke, uden at
indsigeren ma tildeles en leengere frist til at
foretage erhvervsmeessig anvendelse af det
tegn, der paberdbes over for det varemeerke,
der soges registreret.

ii) Stillingtagen

115. P& dette punkt er jeg enig i appellan-
tens opfattelse, hvorefter brugen af tegnet i
givet fald skal veere bevist inden ansegnin-
gens indgivelse, og ikke at det kan ske helt
frem til tidspunktet for offentliggerelsen af
registreringsansggningen.

116. Forst og fremmest, og af de grunde,
jeg har fremlagt i afsnit V i dette forslag til
afgorelse, medferer lovgiverens tavshed en
forpligtelse til ogsé pa dette omréade at fore-
tage en selvsteendig fortolkning af indsigel-
sesmuligheden i artikel 8, stk. 4, i forordning
nr. 40/94.

117. Pa den ene side er det ngdvendigt at
forkaste den analoge anvendelse af artikel 43
som foresldet i den appellerede dom™*. Med

36 — Om end forordningens artikel 43 ikke neevnes udtrykkeligt,
bemeerkes det i den appellerede doms preemis 169, at kri-
teriet vedrorende datoen for offentliggarelsen er pakraevet
»i lighed med, hvad der kreeves i forhold til aeldre vare-
meerker, idet der tydeligt henvises til betingelserne i den
navnte bestemmelse.
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denne argumentation begar Retten en alvor-
lig selvmodsigelse, idet den blot nogle fa pree-
misser forinden forkaster selv samme ana-
loge anvendelse i forbindelse med begrebet
»erhvervsmeessigt anvendt«. Hvis begrebet
»erhvervsmeessigt anvendt« fortolkes som
veerende forskelligt fra begrebet »reel brug«
i artikel 43, stk. 2, er det af hensyn til den lo-
giske sammenhaeng nedvendigt at forkaste
den fortolkning af det tidsmeessige krav, som
foretages i den anfeegtede dom. Dette betyder
pé den anden side heller ikke, at man kan na
frem til denne lesning ved blot at foretage en
analog anvendelse af retspraksis vedrgrende
artikel 8, stk. 5%, idet denne bestemmelse
vedrgrer en helt anden sammenhseeng (indsi-
gelse pa grundlag af et eldre velkendt vare-
meerke). De af appellanten nevnte domme
er imidlertid klare eksempler p& anvendelsen
af det princip om prioritet, der finder anven-
delse pé de industrielle ejendomsrettigheder,
og som der ligeledes skal tages hgjde for i for-
bindelse med artikel 8, stk. 4.

118. Efter min mening skal dette krav om
prioritet tage udgangspunkt i datoen for re-
gistreringsansggningen vedrgrende det nye
EF-varemeerke og ikke i datoen for offentlig-
gorelsen heraf i EF-varemeerketidende. Hvis
det handler om at sikre, at det tegn, der pé-
berabes til stotte for indsigelsen, har veeret
genstand for en erhvervsmeessig brug, der
konsoliderer tegnet, og som giver det den
nedvendige tyngde til, at der pa rimelig vis
kan geres indsigelse mod registreringen af et
nyt EF-varemeerke, forekommer det rimeligt
at kraeve, at det pageeldende tegn allerede har

37 — Jf. fodnote 36.
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veeret anvendt forud for indgivelsen af den
pégeeldende registreringsansegning.

119. Valget af en anden lgsning ville abne op
for muligheden for bedrageri, idet indeha-
veren af den eldre rettighed, alene med det
formal at gore denne geeldende som stotte for
en indsigelse, ville kunne »improvisere« en
kunstig brug af tegnet i overgangsperioden
fra indgivelsen af registreringsansggningen
(som det er muligt at fa kendskab til gennem
uofficielle kanaler, sadan som det blev fast-
slaet pa retsmodet) til offentliggerelsen heraf
i EF-varemeerketidende *.

120. I sit interventionsindleeg ger Budvar
geeldende, at det i artikel 8, stk. 4, litra a),
udtrykkeligt kreeves, at rettigheden til tegnet
skal veere erhvervet for tidspunktet for indgi-
velsen af ansggningen om registrering som
EF-varemeerke eller i givet fald for tidspunk-
tet for den prioritet, der gores geeldende til

38 — Det blev ligeledes bekrzftet pa retsmodet, at dette tidsrum
kan straekke sig over adskillige méneder eller endda mere
end et ar, som det er tilfeeldet med nogle af de i den forelig-
gende sag omhandlede ansegninger. I disse tilfeelde er der af
indlysende arsager en storre risiko for, at der i visse kredse
er kendskab til registreringsanspgningen inden dennes
offentliggorelse. Det ma uundgaeligt give anledning til en
vis skepsis, at den eneste godtgjorte anvendelse af det pabe-
rabte tegn har fundet sted i perioden mellem ansegningen
om varemerkeregistrering og dennes offentliggorelse.

stotte for EF-varemeerkeansggningen, men at
denne tidsmeessige betingelse ikke anvendes
pé kravet om erhvervsmeessig anvendelse. Ef-
ter Budvars opfattelse ville det saledes veere
tilstreekkeligt, at den rettighed, der legges
til grund for indsigelsen, er opnaet inden
tidspunktet for indgivelsen af varemeerke-
ansggningen, ogsa selv om brugen af denne
rettighed forst har fundet sted efterfolgende,
nemlig i perioden frem til offentliggerelsen af
ansggningen. Jeg er ikke enig i denne fortolk-
ning af bestemmelsen. Efter min mening er
dens affattelse ikke til hinder for, at dette tids-
meessige krav udvides til ogsa at omfatte kra-
vet om brug. Det ville tveertimod veere mere
naturligt, om alle kravene i artikel 8, stk. 4, var
tidsmeessigt samordnede. I modsat fald ville
systemet som neevnt nemt kunne udnyttes til
bedrageri: Hvis det formal, der forfolges, er
at »undgd, at brugen af den eldre rettighed
alene iveerkseettes pa grund af en indsigelses-
sag«, sadan som det anfores i den dom, der
er genstand for appellen, er det ngdvendigt at
sikre, at brugen af det omhandlede tegn ville
have fundet sted, uanset om der ansgges om
en registrering som EF-varemaerke eller ej, og
dette kan kun sikres ved at kreeve, at brugen
skal have fundet sted forud for indgivelsen af
en sadan ansggning.

121. Endelig anforer Budvar, at registre-
ringsanseggningen kun kan geres geeldende
over for tredjemand, nér den har veret gen-
stand for offentliggorelse. Dette argument er
i mine gjne irrelevant, for sagen handler ikke
om at fastsla den omsteendighed, der forer til
en sadan mulighed for at gere ansegningen
geeldende, men derimod om at bevise, at det
péberabte tegn benyttes erhvervsmeessigt i et
vist omfang.
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d) Konklusion

122. Da de tre klagepunkter er begrundede,
ber den anden del af det forste appelanbrin-
gende efter min mening tages til folge.

3. Tredje del af det forste appelanbringende:
vedrerende kravet om et tegn, »som ikke kun
har lokal betydning«.

a) Parternes argumenter

123. 1 tredje del af det forste appelanbrin-
gende gor Anheuser-Busch geeldende, at der
i preemis 179-183 i den appellerede dom fore-
tages en fejlfortolkning af udtrykket »som
ikke kun har lokal betydning«.

124. Selv om appellanten er enig i, at det i
henhold til artikel 8, stk. 4, er tegnet (og ikke
dets brug), »som ikke kun [skal have] lokal be-
tydning, er det dennes opfattelse, at udtryk-
ket »betydning« nedvendigvis skal knyttes
til markedet i det land, hvor det pageeldende

I - 2168

tegn er beskyttet, og at et tegn kun kan have
erhvervsmeessig »betydning«, hvis det anven-
des i dette land. Den blotte omsteendighed,
at lovgivningen i to eller flere stater giver en
person enerettigheder til et givent tegn, bety-
der ikke, at det pageeldende tegn alene af den
grund har en erhvervsmeessig »betydning« i
disse stater.

125. Anheuser-Busch mener endvidere, at
det geografiske anvendelsesomrade for den
beskyttelse, der ydes i den nationale lovgiv-
ning, ikke er et hensigtsmeessigt kriterium i
denne forbindelse, for ellers ville betingelsen
veere underlagt medlemsstaternes nationale
lovgivning, hvilket ville veere i strid med den
retspraksis, ifglge hvilken EF-varemserkelov-
givningen er selvsteendig og ikke er under-
lagt national lovgivning (dom af 25.10.2007,
sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I,
s. 9375, preemis 65 og 66)

b) Stillingtagen

126. Efter min mening foretages der i den ap-
pellerede dom en fortolkning, som er alt for
bogstavelig og alt for bundet til ordlyden af
artikel 8, stk. 4.

127. Pa den ene side er det, som det frem-
gar af den appellerede dom¥, sandt, at ud-
trykket »som ikke kun har lokal betydning«

39 — Preemis 180.
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kvalificerer tegnet og ikke dets brug eller er-
hvervsmeessige anvendelse. Det henviser kort
sagt til betydningen af det omhandlede tegn
og ikke omfanget af dets brug. Dette bekreef-
tes i analysen af nogle af de sproglige versio-
ner af artiklen: Den italienske version er en af
de tydeligste, idet der i denne er indfgjet bin-
deordet »og« (»contrassegno utilizzato nella
normale prassi commerciale e di portata non
puramente locale«), men den franske (»signe
utilisé dans la vie des affaires dont la portée
nest pas seulement locale«), portugisiske
(»sinal utilizado na vida comercial cujo al-
cance ndo seja apenas local«) og tyske version
(»eingetragenen Marke oder eines sonstigen
im geschéftlichen Verkehr benutzten Kenn-
zeichenrechts von mehr als lediglich ortlicher
Bedeutung«) giver heller ingen anledning til
tvivl, og det vil derfor veere vanskelligt at ty til
en anden fortolkning, selv i tilfeelde af formu-
leringer, der ikke er helt tydelige, sadan som
det er tilfeeldet i den spanske version (»signo
utilizado en el tréfico econémico de alcance
no unicamente local«) eller i den engelske
(»sign used in the course of trade of more
than mere local significance«).

128. Pa trods af Rettens standpunkt i den
appellerede dom kan ovenstidende dog ikke
betyde, at tegnets betydning svarer til den ge-
ografiske udstreekning af dets retlige beskyt-
telse, og ej heller, at et tegn ikke kun har lokal
betydning alene af den grund, at det er retligt
beskyttet i mere end ét land.

129. Som jeg allerede har bemserket, er be-
tingelserne i artikel 8, stk. 4, ikke begreen-
sede til det rent juridiske omrade. Pa grund
af de begreber, som fellesskabslovgiveren
har anvendt, og selve mélsetningen med
bestemmelsen er det ngdvendigt at foretage
en fortolkning, som tager hensyn til om-
steendighederne og tegnets erhvervsmeessige
betydning .

130. For det forste lader det til, at termen
»betydning« og de tilsvarende termer, der
anvendes i de gvrige sprogversioner, refe-
rerer til faktiske omsteendigheder og ikke
tili en beskyttelsesstandards territoriale

40 — Det, jeg hentyder til, er en form for fortolkning, der ligger
teettere op ad den fortolkning, som Harmoniseringskonto-
ret foretager i de tidligere naevnte »oposition guidelines,
uden at den nedvendigvis behgver at vere identisk p4 alle
punkter. Ifglge Harmoniseringskontoret kan fortolknin-
gen af et tegns betydning i henhold til artikel 8, stk. 4, ikke
udelukkende foretages ud fra et geografisk perspektiv, men
skal ligeledes baseres pa den ekonomiske dimension af teg-
nets brug idet der foretages en vurdering af intensiteten og
omfanget af brugen, udbredelsen af de varer eller tjeneste-
ydelser, for hvilke tegnet anvendes, samt den reklame, der
er foretaget under det pigeeldende tegn. Retten selv har
punkt for punkt taget Harmoniseringskontorets fortolk-
ning til sig i en anden dom afsagt kort tid efter den dom,
der er genstand for appellen: Det drejer sig om dom af
24.3.2009, forenede sager T-318/06 — T-321/06, Moreira da
Fonseca mod KHIM-General Optica, Sml. II, s. 649. For-
skellene mellem Rettens to domme var efter Domstolens
egen anmodning genstand for en vesentlig del af droftel-
serne pa retsmgdet. Om end de anerkender, at dommene
tager udgangspunkt i forskellige omsteaendigheder og rettig-
heder, gjorde Anheuser-Busch og Harmoniseringskontoret
geeldende, at de paberdbte tegns forskellige egenskaber (en
geografisk betegnelse i Budéjovicky Budvar-sagen og et
butiksskilt i General Optica-sagen) manglede relevans og
ikke kunne retfeerdiggore forskellen i de to afgerelser. Bud-
var gjorde derimod geeldende, at General Optica-dommen
omhandlede et tegn, der udelukkende var beskyttet som
folge af dets brug, og at denne faktor ifolge Budvar ikke er
relevant i forbindelse med oprindelsesbetegnelserne, som
alene pa grund af deres registrering eksisterer og er beskyt-
tede. Folgelig var det Budvars opfattelse, at dommene ikke
er modstridende, og at kravene i artikel 8, stk. 4, skal vur-
deres for hver enkelt sag, idet der tages hensyn til arten af
det paberabte tegn. Jeg deler ikke Budvars holdning pa dette
punkt.
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anvendelsesomréde *'. Denne tanke stemmer
overens med den allerede naevnte kendsger-
ning, at artikel 8, stk. 4, omfatter en forskellig-
artet gruppe tegn, hvoraf nogle er beskyttede
som folge af en forudgdende registrering, og
andre alene pé grundlag af deres brug.

131. Samme konklusion nas for det andet,
hvis der foretages en analyse af den samling
af betingelser, som et tegn underleegges i hen-
hold til forordning nr. 40/94 for at kunne pa-
berabes som en relativ registreringshindring
i henhold til artikel 8, stk. 4. Som tidligere
nevnt kan de neevnte betingelser opdeles
i to store grupper: pa den ene side to betin-
gelser af national karakter [de i bestemmel-
sens litra a) og b) omhandlede], som har til
formal at sikre, at tegnet er og tidligere har
veeret seerligt beskyttet pa nationalt plan, og
péa den anden side to betingelser (»erhvervs-
meessigt anvendt« og »som ikke kun har lokal
betydning«), som appellanten pa korrekt vis
anser for selvstaendige betingelser »inden for
feellesskabsretten«, og hvis formal er at forbe-
holde denne indsigelsesmulighed for de tegn,
der ud over deres nationale beskyttelse har en
vis handelsmeessig udbredelse og betydning.

41 — I ordbogen Real Academia Espanola defineres ordet
»alcance« som »evnen til at nd eller tilbageleegge en straek-
ning«. Det franske akademi medtager »distance maximale
a laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ
d’action d’'un phénomeéne« blandt betydningerne af termen
»portée«. Seerlig udtrykkelig er termen »significance«, som
anvendes i den engelske version, og som ifslge Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary er synonymt med »impor-
tance« og »special meaning«.
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132. Faktisk kan termen »betydning« séle-
des neeppe betragtes uafheengigt af det mar-
ked, hvor tegnet optraeder, og af anvendelsen
heraf. Det er ikke tilfeeldigt, at man forinden
taler om, at tegnet skal veere »erhvervsmees-
sigt« anvendt: Selv om kravet vedrerer teg-
net, kan fortolkningen heraf ikke foretages
uafheengigt af konteksten. Bestemmelsen skal
fortolkes i sin helhed.

133. Folgelig kan de ikke-registrerede vare-
meerker og de gvrige tegn i artikel 8, stk. 4,
kun anvendes som relative registreringshin-
dringer, nér de rent erhvervsmeessigt har en
betydning, der ikke kun er lokal*. Det geo-
grafiske omrade, hvori denne betydning skal
analyseres, er det, hvor tegnet nyder retlig
beskyttelse®, men den blotte eksistens af en
sddan beskyttelse inden for en medlemsstats
omréde, eller sagar i flere medlemsstater, er
ikke nogen garanti for, at kravet om betyd-
ning er opfyldt.

134. Ovenstaende bekreeftes ligeledes, hvis vi
nu, for det tredje, tyr til en teleologisk fortolk-
ning. Medtagelsen af dette krav om betyd-
ning stemmer, som jeg flere gange har neevnt,
overens med lovgiverens enske om at hindre
adgangen til at anvende artikel 8, stk. 4, for

42 — Jf. i denne henseende C. Fernindez Novoa, El sistema
comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995,
s. 167, samt A.V. Miihlendahl, D. Ohlgart og V.V. Bomhard,
Die Gemeinschaftsmarke, Bech, Miinchen, 1998, s. 38.

43 — Dette kan udledes af det tidligere neevnte
territorialitetsprincip.
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tegn, der ikke har gjort sig »fortjent« til at ud-
gore en registreringshindring for et lignende
varemarke pa feellesskabsplan *.

135. I henhold til artikel 1 i forordning
nr. 40/94 er EF-varemeerket gyldigt og be-
skyttet inden for hele Unionens omrade, nér
forst det er registreret. For at en eeldre ikke-
registreret rettighed skal kunne hindre regi-
streringen af et EF-varemeerke, som enskes
anerkendt i alle 27 medlemsstater, skal den
saledes have en tilstreekkelig betydning til
at retfeerdiggore, at den har forrang for det
yngre EF-varemeerke. Dens »betydning« skal
veere af et sddant omfang, at den potentielt
set kan blokere for registreringen af et vare-
meerke med virkning for hele Den Europaei-
ske Union, og denne betydning ma ikke kun
vedrere det territoriale omréade, hvor den pa-
berabte rettighed er beskyttet.

136. Den fortolkningsmeessige lgsning, som
Retten har valgt i den appellerede dom, finder
nemt anvendelse pa de tegn, der er omfat-
tet af en formel international beskyttelse pa
baggrund af en registrering, sddan som det
er tilfeeldet med Bud. Ikke desto mindre har
storsteparten af de tegn, der er omfattet af ar-
tikel 8, stk. 4, ikke disse egenskaber.

44 — Jf. i denne henseende D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R.
Meade, T. Moody-Stuart og D. Keeling, Kerly’s Law of Trade
Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, London, 2005,
s. 274.

137. P4 den ene side lader det til, at den
omhandlede bestemmelse grundleggende
er udteenkt med sigte pé de tegn, der kun er
beskyttet i én medlemsstat®, og ikke med
henblik pa de rent kvantitativt mindre inte-
ressante situationer, hvor der findes en green-
seoverskridende beskyttelse. Hvis kravet om
»betydning« blev fortolket som veerende
synonymt med den retlige beskyttelses ter-
ritoriale udstreekning, ville det medfere, at
muligheden for at paberabe sig de tegn, der
er beskyttet i henhold til artikel 8, stk. 4, i en
hel medlemsstat, men ikke uden for dennes
greenser, pa forhand ville veere udelukket, idet
de aldrig ville have en betydning, som ikke
kun var lokal . For at de kan medtages, skal
termen »betydning« betragtes mere faktu-
elt, forstaet pa den méde, at tegnet skal veere
kendt i et omrade, der raekker ud over f.eks.
en by eller et distrikt.

138. P4 den anden side finder den lgsning,
som fremgér af den appellerede dom, hel-
ler ikke anvendelse pa de tegn, der ligesom
de ikke-registrerede varemeerker, opstar og
opnér beskyttelse pa grundlag af deres brug,
uden at der er behov for en forudgaende regi-
strering. I disse tilfeelde, som er de fleste af de
tilfeelde, der bergres af denne bestemmelse, er
det ikke nemt at holde omfanget af brugen og

45 — Derfor henvises der til »medlemsstatens lovgivning vedre-
rende det pageeldende tegn«.

46 — Af Rettens fortolkning ville man kunne udlede, at denne
betydning kun kan garanteres gennem en international
beskyttelse (jf. i denne henseende den anfegtede doms
preemis 181: »De paberabte eldre rettigheder [har] ikke
kun lokal betydning, for si vidt som beskyttelsen af disse
rettigheder i henhold til Lissabonaftalens artikel 1, stk. 2,
og den bilaterale konventions artikel 1 reekker ud over deres
oprindelsesomréade«).
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omfanget af den retlige beskyttelse adskilt fra
hinanden.

139. Endelig, og i modseetning til bemeerk-
ningerne i den appellerede doms praemis 180,
er jeg af den opfattelse, at artikel 107 i forord-
ning nr. 40/94 ikke er til hinder for den for-
tolkning, jeg her foreslar.

140. Artikel 8, stk. 4, finder anvendelse side
om side med denne artikel 107, som giver
mulighed for en »sameksistens« mellem det
nye EF-varemeerke og et eldre tegn, som
kun er af lokal betydning, idet det i artiklen
bestemmes, at indehaveren af denne zldre
rettighed af lokal betydning (der saledes ikke
kan péberabes til stotte for indsigelsen mod
et EF-varemeerke, men som er beskyttet i en
medlemsstat) »kan modseette sig brugen af
EF-varemeerket inden for det omrade, hvor
denne ret er beskyttet, sifremt den pageel-
dende medlemsstats lovgivning tillader det«.
Det fremgar af artiklen, at der til en lokal
betydning er knyttet en beskyttelse, der er
begreenset til medlemsstatens omrade, og at
der til en betydning, der ikke kun er lokal,
er knyttet en beskyttelse, der deekker hele
EU¥, men det fremgar ikke, at beskyttelsen
pa feellesskabsplan (gennem en med held
gennemfort indsigelse mod registreringen af
det yngre varemeerke) kun ma ydes, nar der
eksisterer en retlig beskyttelse i mere end én

47 — Med udgangspunkt i denne tanke mener Fleckenstein,
at begge artikler udger et »system«: J. Fleckenstein, Der
Schutz territorial beschrinkter Kennzeichen (Peter Lang —
Europiische Hochschulschriften, Frankfurt am Main,
1999), 5. 104.
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medlemsstat. Artikel 107 er efter min opfat-
telse ikke tilstreekkelig til at sammenknytte
betydningen og beskyttelsens territoriale ud-
streekning, sddan som det foreslas i den ap-
pellerede dom.

141. P4 baggrund af det ovenstiende er det
min opfattelse, at uanset om en geografisk be-
tegnelse er beskyttet i mere én medlemsstat
i henhold til en international aftale, saledes
som det er tilfeeldet med Bud, opfylder den
ikke kravet om »ikke kun [at have] lokal be-
tydning, hvis det kun kan bevises (som det
tilsyneladende er tilfeeldet i den foreliggende
sag), at den er kendt og anvendt i én af de sta-
ter, hvor den er beskyttet.

142. Folgelig finder jeg, at tredje del af det
forste appelanbringende bor tages til folge.

4., Konklusion

P& baggrund af det ovenstiende foreslar jeg
Domstolen at tage anden og tredje del af det
forste appelanbringende til folge, mens forste
del ikke tages til folge.
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B — Det andet appelanbringende vedrorende
tilsidescettelsen af artikel 8, stk. 4, og arti-
kel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94

1. Parternes argumenter

143. I sit andet appelanbringende, som ved-
rorer tilsideseettelsen af artikel 8, stk. 4, og
artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, gor
appellanten geeldende, at der i den appel-
lerede doms preemis 199 begis en retlig fejl,
nar Harmoniseringskontorets appelkammer
palegges ex officio at undersoge den geel-
dende nationale lovgivning, herunder rets-
praksis vedrerende Budvars ret til at forbyde
anvendelsen af et yngre varemerke under
péaberabelse af en geografisk betegnelse. I be-
tragtning af, at der kunne opnas kendskab til
udfaldet af de nationale retssager via almin-
deligt tilgeengelige kilder, og at dette folgelig
udgjorde en vitterligt kendt omstendighed,
som er fritaget for den bevisbyrde, som i for-
ordningens artikel 74 paleegges indsigeren,
har Retten tilsidesat denne bestemmelse,
ifelge hvilken Harmoniseringskontorets un-
dersoggelse i forbindelse med en indsigelses-
sag skal begreenses til at omfatte de fremforte
kendsgerninger, beviser og argumenter og de
af parterne fremsatte anmodninger.

2. Stillingtagen

144. Det andet appelanbringende rejser i vir-
keligheden to forskellige spergsmal.

145. For det forste skal det undersoges, om
Harmoniseringskontoret i henhold til arti-
kel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 har pligt
til ex officio at undersoge status og udfaldet af
de retssager, der fores i den pageeldende med-
lemsstat, og folgelig om de nationale retsaf-
gorelser i denne henseende udger vitterligt
kendte omsteendigheder.

146. I de annullerede afggrelser har Harmo-
niseringskontorets appelkammer kun taget
hensyn til nogle franske og tyske retsafgo-
relser, hvori det blev neegtet indehaverne af
Bud at forbyde Anheuser-Busch anvendelsen
heraf i de pageldende nationale omrader.
P4 daveerende tidspunkt var disse nationale
domme ikke endelige, men appelkammeret
tog ikke hensyn til dette forhold, som ikke var
blevet gjort geeldende af Budvar.

147. I mine gjne var den af Harmoniserings-
kontorets appelkammer anvendte fremgangs-
méde helt i overensstemmelse med reglerne
for indsigelsessager, og i serdeleshed med
den almindelige ordning vedrerende be-
visbyrde, som er omtalt i artikel 74, stk. 1, i
forordning nr. 40/94. Efter som hovedregel
at have fastsliet Harmoniseringskontorets
pligt til at iveerkseette en ex officio-provelse af
de faktiske omsteendigheder, bestemmes det
i den neevnte artikel, at »i sager vedrerende
relative registreringshindringer begraenser
Harmoniseringskontoret sig imidlertid til at
prove de af parterne fremforte kendsgernin-
ger, beviser og argumenter og de af parterne
fremsatte anmodninger«.
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148. Bevisbyrden péhviler séledes helt og
holdent indsigeren, og Harmoniseringskon-
toret kan ikke kritiseres for ikke at have taget
hensyn til eksistensen af nogle retsafgorelser,
som pa trods af, hvad Retten fandt, ikke ud-
gjorde »vitterligt kendte omsteendigheder«.
Selv hvis de kilder, der kunne have formidlet
disse oplysninger, havde veeret »tilgeengelige«
for appelkammeret, er det ikke sidstneevntes,
men derimod den interesserede parts opgave
at kontrollere alle de oplysninger, der gores
geeldende i sagen, og seerligt at undersgge, om
en dom afsagt i en national retssag er endelig
eller ej.

149. For det andet fremseetter appellanten
indirekte, og i forbindelse med hovedargu-
mentet i det andet appelanbringende, endnu
et klagepunkt ud fra et bevismeessigt perspek-
tiv. Anheuser-Busch gor geeldende, at »appel-
kammeret er i besiddelse af beviser for det
forhold, at Budvar uden held har forsegt at fa
de nationale retter til at anerkende de rettig-
heder, som denne nu péberaber sig over for
de af Anheuser-Busch indgivne ansggninger
om registrering som EF-varemeerke. [...] Bud-
var har ikke fremlagt nogen afgerelse, hvori
selskabet gives medhold i, at det kan fa sine
rettigheder anerkendt i henhold til artikel 8,
stk. 4«. Affattelsen af appelskriftet kunne give
anledning til at tro, at forordningens artikel 8,
stk. 4, i Anheuser-Buschs gjne skal forstas pa
en sadan mdde, at indsigeren skal bevise, at
det pa effektiv vis er lykkedes denne at for-
byde brugen af et yngre varemeerke, samt at
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det ikke er tilstreekkeligt at veere i besiddelse
af en abstrakt rettighed til at forbyde brugen
af et yngre varemeerke.

150. Hyvis det er denne fortolkning, som ap-
pellanten forsvarer, er jeg ikke enig heri. Ef-
ter min opfattelse er det tydeligt, at artikel 8,
stk. 4, litra b), udelukkende kreever, at indsi-
geren er i besiddelse af denne abstrakte rettig-
hed som en mulighed for at beskytte sit tegn
pé nationalt plan. Indsigelsen vil altid veere
mulig, hvis man er i besiddelse af denne ret-
tighed, ogsa selv om den ikke udtrykkeligt er
blevet udgvet eller retsligt anerkendt.

151. Der kunne argumenteres for, at alle
diskussioner omkring nationale retssagers
status (dvs. om retsafggrelserne vedrerende
anerkendelsen af rettigheden er endelige el-
ler ej) er irrelevante, hvis der blot kraeves en
abstrakt rettighed. Det forhold, at der rent
faktisk findes nationale domme (med og uden
retskraft), hvori retten til at forbyde brugen
af et yngre varemeerke afvises, sadan som det
er tilfeeldet i den foreliggende sag, kunne dog
tyde p4, at denne rettighed ikke eksisterer.
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152. Med forbehold af denne sidste bemaerk-
ning mener jeg, at det andet appelanbringen-
de bor tages til folge.

C — Medhold i appellen og hjemvisning af
sagen til Retten

153. Pa baggrund af det ovenstdende finder
jeg det hensigtsmeessigt at give medhold i ap-
pellen, saledes at det andet appelanbringende
samt anden og tredje del af det forste appe-
lanbringende tages til folge, og at den neevnte
afggrelse annulleres.

154. For sé vidt som de paberabte fejl kun la-
der til at kunne afhjeelpes ved at foretage en
bedgmmelse af de faktiske omsteendigheder,
finder jeg ikke, at sagen kan afgeres af Dom-
stolen i henhold til artikel 61, stk. 1, i Dom-
stolens statut. Jeg anbefaler derfor, at sagen
hjemvises til Retten, saledes at denne kan

foretage en sidan bedemmelse og treffe en
ny afgerelse i overensstemmelse hermed.

155. Det vil seerligt pahvile Retten at efter-
preve, om Budvar har godtgjort, at Bud har
veeret anvendt »erhvervsmeessigt« forud for
det tidspunkt, hvor Anheuser-Busch indgav
sin forste ansegning om registrering af Bud
som EF-varemeerke. I denne henseende beor
Retten foretage en selvsteendig fortolkning
af kravet om et »erhvervsmeessigt anvendt«
tegn, dvs. en fortolkning, der er uatheengig af
den i retspraksis fastsldede fortolkning af det-
te samme udtryk, men inden for rammerne af
samme forordnings artikel 9, stk. 1.

VII — Sagens omkostninger

156. Idet det foreslas at hjemvise sagen til
Retten, bor afgerelsen om omkostningerne
i forbindelse med neerveerende appelsag
udseettes.
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VIII — Forslag til afgerelse

157. Pa baggrund af ovenstaende betragtninger foreslar jeg Domstolen,

1) at der gives medhold i den af Anheuser-Busch iveerksatte appel til provelse af
dommen af 16. december 2008 afsagt af Rettens Forste Afdeling i de forenede
sager T-225/06, T-255/06, T-257/06 og T-309/06

2) at sagen hjemvises til Den Europaeiske Unions Ret

3) atafgerelsen om sagens omkostninger udseettes.
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