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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Forste Afdeling)

21. februar 2013*
»EF-varemeerker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 1 — begrebet »tredjemand« —
indehaver af et yngre EF-varemeerke«
I sag C-561/11,
angdende en anmodning om preejudiciel afgorelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Juzgado
de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanien) ved afgerelse af 27. oktober
2011, indgaet til Domstolen den 8. november 2011, i sagen:
Fédération Cynologique Internationale
mod
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,
har
DOMSTOLEN (Forste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ (refererende
dommer), M. Safjan og M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi

justitssekreteer: ekspeditionssekreteer M. Ferreira,

péa grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmodet den 3. oktober 2012,

efter at der er afgivet indleg af:

— Fédération Cynologique Internationale ved abogado E. Jordi Cubells

— Federaciéon Canina Internacional de Perros de Pura Raza ved abogado S. Doménech Lépez
— den greeske regering ved D. Kalogiros og G. Papadaki, som befuldmeegtigede

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmeegtiget, bistaet af avvocato dello Stato S.
Fiorentino

— Europa-Kommissionen ved F.W. Bulst og R. Vidal Puig, som befuldmeegtigede,

* Processprog: spansk.
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og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse i retsmodet den 15. november 2012,

afsagt folgende

Dom

Anmodningen om preaejudiciel afgorelse vedrerer fortolkningen af artikel 9, stk. 1, i Radets forordning
(EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemeerker (EUT L 78, s. 1, herefter »forordningen).

Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Fédération Cynologique
Internationale (herefter »FCl«) og Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza (herefter
»FCIPPR«), hvori FCI har anlagt sag om varemeerkekreenkelse og indgivet ugyldighedsbegeering
vedrgrende et varemeerke.

Retsforskrifter
Forordningens artikel 8, der har overskriften »Relative hindringer for registrering«, bestemmer:

»1. Hvis indehaveren af et eldre varemeerke rejser indsigelse, er det varemeerke, der soges registreret,
udelukket fra registrering:

a) safremt det er identisk med det zeldre varemeerke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemeerket soges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det
eeldre varemeerke er beskyttet

b) safremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det omrade, hvor det eldre varemeerke er
beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemeerke er identisk med eller ligner det
eeldre varemeerke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for
forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at veere en forbindelse med det eldre
varemeerke.

2. Ved »eeldre varemeerker« efter stk. 1 forstas:

a) varemeerker af folgende kategorier, hvis ansegningsdato ligger for datoen for
EF-varemerkeansegningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gores geeldende til
stotte for disse varemeerker:

i)  EF-varemeerker

ii) varemeerker, som er registreret i en medlemsstat eller, for sa vidt angar Belgien, Luxembourg
og Nederlandene, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

iii) varemeerker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en
medlemsstat

iv) varemeerker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Feellesskabet
b) de under litra a) omhandlede varemeerkeansegninger med forbehold af deres registrering
c) varemerker, som pa tidspunktet for ansegningen om registrering som EF-varemeerke eller i givet

fald pa tidspunktet for den prioritet, der gores geeldende til stotte for ansegningen, er »vitterlig
kendt« i en medlemsstat i den i artikel 6bis i Pariserkonventionen angivne betydning.
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3. Hvis varemerkeindehaveren rejser indsigelse, er et varemeerke udelukket fra registrering, safremt
varemaerkeindehaverens agent eller repraesentant uden indehaverens samtykke anseger om registrering
af varemeerket i eget navn, medmindre agenten eller repreesentanten kan retfeerdiggere sin handling.

4. Hvis indehaveren af et ikke-registreret varemaerke eller af et andet erhvervsmeessigt anvendt tegn,
som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemzerke, der soges registreret, udelukket
fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til fellesskabslovgivningen eller medlemsstatens
lovgivning vedrorende det pageeldende tegn:

a) er erhvervet rettigheder til tegnet for tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om registrering
som EF-varemeerke eller i givet fald for tidspunktet for den prioritet, der gores geeldende til stotte
for EF-varemeerkeansggningen

b) tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemzerke.

5. Hvis indehaveren af et eldre varemzerke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemeerke, der soges
registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det eeldre
varemeerke, og det soges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det
eeldre varemeerke er registreret, nar der, hvis det drejer sig om et eeldre EF-varemeerke, er tale om et i
Feellesskabet velkendt varemeerke, og der, hvis det drejer sig om et eeldre nationalt varemeerke, er tale
om et i den pageldende medlemsstat velkendt varemeerke, og brugen af det varemeerke, der soges
registreret, uden rimelig grund ville medfere en utilberlig udnyttelse af det eeldre varemaerkes seerpreeg
eller renommé, eller sddan brug ville skade dette saerpreeg eller renommé.«

Forordningens artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemeerket« har folgende ordlyd:

»1. EF-varemeerket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har
hans samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem,
for hvilke EF-varemeerket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemeerket, nar de varer eller tjenesteydelser, der er
deekket af EF-varemeerket, er af samme eller lignende art som dem, der er deekket af det
pageldende tegn, og der som folge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed;
risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at veere en forbindelse mellem
tegnet og varemeerket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af anden art
end dem, for hvilke EF-varemeerket er registreret, ndar EF-varemeerket er velkendt inden for
Feellesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medforer en utilberlig udnyttelse af
EF-varemeerkets seerpreeg eller renommé, eller sadan brug skader dette seerpreeg eller renommé.

[...]

3. De til EF-varemeerket knyttede rettigheder geelder forst over for tredjemand, nar varemeerkets
registrering er offentliggjort. Der kan dog kreeves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget
efter bekendtgorelsen af en EF-varemeerkeansegning, og som efter offentliggorelsen af registreringen af
EF-varemeerket ville veere forbudt i kraft af denne offentliggorelse. Den ret, for hvilken sagen
indbringes, kan ikke traeffe afgorelse i sagen, for registreringen er offentliggjort.«
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Forordningens artikel 12, der har overskriften »Begreensninger i EF-varemaerkets retsvirkninger«, lyder
saledes:

»De til EF-varemeerket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gore
erhvervsmaessig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse
b) angivelser vedrorende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, meengde, anvendelse, veerdi,
geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for preestationen af tjenesteydelsen

eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c¢) varemerket, nar dette er nedvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse,
navnlig som tilbehor eller reservedele

for sa vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsferingsskik.«

Forordningens afsnit IV med overskriften »Registreringsprocedure« bestar af artikel 36-45.
Forordningens artikel 40, som har overskriften »Bemeerkninger fra tredjemand«, bestemmer i stk. 1:
»Enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning, som repreesenterer fabrikanter,
producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, kan, nér ansegningen om
registrering af EF-varemeerket er bekendtgjort, over for [Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemerker og Design) (Harmoniseringskontoret)] skriftligt fremseette bemeerkninger med
angivelse af grundene til, at varemeerket ex officio burde veere udelukket fra registrering, navnlig i
henhold til artikel 7. [...]«

Forordningens artikel 41 med overskriften »Indsigelse« bestemmer:

»1. I indtil tre maneder efter bekendtgorelsen af EF-varemeerkeansggningen kan der, under henvisning

til at varemeerket ber udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, rejses indsigelse mod
varemeerkets registrering [...]

[...]

3. Indsigelsen skal fremseettes skriftligt og skal begrundes. Den anses forst for fremsat, nar
indsigelsesgebyret er betalt. Inden for en frist, der fastseettes af Harmoniseringskontoret, kan
indsigeren fremleegge kendsgerninger, beviser og argumenter til stotte for sin indsigelse.«

Forordningens artikel 53, stk. 1, lyder saledes:

»EF-varemeerket erkleeres ugyldigt efter indgivelse af begeering herom til Harmoniseringskontoret eller
ved fremseettelse af modkrav under en sag om varemeerkekreenkelse:

a) nar der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede eldre varemserker, og betingelserne i
artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt

b) nar der findes et af de i artikel 8, stk. 3, omhandlede varemzerker, og betingelserne i neevnte stykke
er opfyldt

¢) nar der findes en af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede eldre rettigheder, og betingelserne i neevnte
stykke er opfyldt.«
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Forordningens artikel 54, der har overskriften »Rettighedsfortabelse pa grund af passivitet«, bestemmer
istk. 1:

»Har indehaveren af et EF-varemeerke i fem pa hinanden folgende ar talt brugen af et yngre
EF-varemeerke inden for Feellesskabet med kendskab til denne brug, kan han ikke under henvisning til
det eeldre varemeerke kreaeve det yngre varemeerke erkleeret ugyldigt eller modseette sig brugen af det for
varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemeerke er blevet anvendt, medmindre ansggningen
om registrering af det yngre EF-varemeerke er indgivet i ond tro.«

Tvisten i hovedsagen og det prajudicielle spergsmal

FCI er indehaver af EF-ord- og figurmerke nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE
INTERNATIONALE. Der blev ansegt om registrering af varemerket den 28. juni 2005, og
registreringen blev offentliggjort i registret den 5. juli 2006. Det registrerede tegn er det folgende:

Varemeerket er blevet registreret for bl.a. organisering og ledelse af udstillinger med kommercielle og
reklamemeessige formal i forbindelse med hunde, uddannelse inden for avl, opdreet, pleje og pasning af
hunde, arrangering og ledelse af avlsudstillinger vedrgrende hunde, udarbejdelse af dokumentation for
afstamning og kontrol vedrerende hunde og i forbindelse med population og genetik samt avl, opdreet
og pleje af hunde.

ECIPPR er indehaver af folgende nationale varemeerker:
— Det nationale ordmerke nr. 2614806, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS

DE PURA RAZA - F.CI, der blev ansogt registreret den 23. september 2004 og offentliggjort i
registret den 20. juni 2005.

ECLIL:EU:C:2013:91 5



14

15

16

DOM AF 21.2.2013 — SAG C-561/11
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

— Det nationale ord- og figurmeerke nr. 2786697, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE
PERROS DE PURA RAZA, der blev ansegt registreret den 9. august 2007 og offentliggjort i
registret den 12. marts 2008:

— Det nationale ord- og figurmeerke nr. 2818217, FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL
+ F.CI, der blev ansogt registreret den 11. februar 2008 og offentliggjort i registret den 26. august
2008:

ECIPPR er ligeledes indehaver af EF-figurmaerke nr. 7597529. Dette varemeerke blev ansegt registreret
den 12. februar 2009 og offentliggjort i registret den 3. september 2010. Det registrerede tegn er det
folgende:

De nzevnte varemzerker, som FCIPPR er indehaver af, er blevet registreret for bl.a. konkurrencer og
udstillinger med racedyr, udstedelse af titler, diplomer, karakterbeger, trykte publikationer, tryksager
og materiale vedrerende stamtreaeer til hunde samt for trykte publikationer og kataloger med
racehunde.

ECI rejste indsigelse mod FCIPPR’s registrering af EF-varemeerke nr. 7597529, men indsigelsen blev
forkastet som folge af manglende betaling af indsigelsesgebyret. Den 18. november 2010 anmodede
FCI Harmoniseringskontoret om at erklere dette varemeerke ugyldigt. Den 11. juli 2011 anmodede
FCIPPR om udseettelse af ugyldighedssagen som folge af indledningen af hovedsagen. Den
20. september 2011 imodekom Harmoniseringskontoret denne anmodning og udsatte sagen.
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Den 18. juni 2010 indgav FCI til Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de la Marca
Comunitaria en steevning mod FCIPPR i to sager:

— en sag om kreenkelse af EF-varemeerke nr. 4438751, som FCI er indehaver af, og

— en sag med pastand om, at de nationale varemeerker nr. 2614806, 2786 697 og 2818217, som
FCIPPR er indehaver af, blev erkleeret ugyldige, der bla. blev stottet pa, at de pageeldende
varemeerker skaber risiko for forveksling med EF-varemeerke nr. 4438751, som FCI er indehaver af.

FCIPPR bestred, at der foreld en risiko for forveksling mellem de af FCIPPR anvendte tegn og
EF-varemeerke nr. 4438751, som FCI er indehaver af, og fremsatte modkrav om, at det blev fastslaet,
at sidstneevnte EF-varemeerke var ugyldigt, idet det gjordes geeldende, at det var blevet registreret i ond
tro, og at det gav anledning til forveksling med det eeldre nationale varemeerke nr. 2614806.

Den foreleeggende ret er af den opfattelse, at hovedsagen rejser spergsmalet, om den eneret, som
forordningens artikel 9, stk. 1, giver indehaveren af et EF-varemeerke, i det foreliggende tilfeelde FCI,
kan paberdbes over for en tredjemand, som er indehaver af et senere registreret EF-varemeerke, i det
foreliggende tilfeelde FCIPPR, sa leenge sidstneevnte varemeerke ikke er blevet erkleeret ugyldigt.

Det er den foreleeggende rets opfattelse, at forordningens artikel 9, stk. 1, kan fortolkes pa to forskellige
mader. Bestemmelsen kan for det forste fortolkes siledes, at den eneret, der er knyttet til et
EF-varemeerke, ikke giver indehaveren af dette varemeerke ret til at forbyde indehaveren af et yngre
varemeerke at gore brug af dette sidstnsevnte varemzerke. Det er kun, hvis dette andet EF-varemeerke
erkleeres ugyldigt, at indehaveren af det forste EF-varemeerke kan anleegge en sag om kreenkelse.
Denne fortolkning er blevet anlagt af Tribunal Supremo (Spanien) i en dom af 23. maj 1994 og er
blevet gentaget af Tribunal de Marcas comunitario (Spanien), hvilket fremgar af en dom fra denne ret
af 18. marts 2010.

For det andet kan forordningens artikel 9, stk. 1, fortolkes siledes, at en EF-varemeerkeindehavers ret
kan gores geeldende over for enhver tredjemand, herunder en tredjemand, der har fdet et
EF-varemeerke registreret senere, ogsa selv om dette varemerke ikke forudgaende eller samtidigt er
blevet erkleret ugyldigt.

Pa denne baggrund har Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria besluttet
at udseette sagen og foreleegge Domstolen folgende preejudicielle sporgsmal:

»] en tvist om kreenkelse af den eneret, der er knyttet til et EF-varemeerke, udstreekker retten til at
forbyde tredjemand at gere erhvervsmeessig brug af varemeerket, saledes som det er fastsat i
[forordningens] artikel 9, stk. 1, [...] sig da til enhver tredjemand, der gor brug af et tegn, som
medforer en risiko for forveksling (fordi det ligner EF-varemeerket, og tjenesteydelserne og varerne er
af samme art), eller er en tredjemand, som gor brug af et tegn, der kan forveksles, og som er blevet
registreret til denne som EF-varemeerke, derimod undtaget, si leenge registreringen af det yngre
varemeerke ikke er blevet annulleret?«

Det przjudicielle sporgsmal

Formaliteten

FCI har gjort geeldende, at det forelagte spergsmal ikke kan antages til realitetsbehandling. FCI har for
det forste anfort, at spergsmélet har en hypotetisk karakter, eftersom den gnskede fortolkning ikke er
nodvendig for at treffe afgorelse i hovedsagen. De spgsmal, der er indeholdt i FCI's steevning,
vedrerer nemlig udelukkende de nationale varemeerker nr. 2614806, nr. 2786697 og nr. 2818217, mens
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EF-varemeerke nr. 7597529, der er blevet registreret pa et senere tidspunkt, slet ikke omtales i
steevningen. FCIPPR har endvidere ikke henvist til dette EF-varemeerke, hverken i sit svarskrift eller i
forbindelse med fremsaettelsen af modkravet, bortset fra i en bemeerkning af oplysende karakter.

FCI har endvidere gjort geeldende, at fortolkningen af forordningens artikel 9, stk. 1, ikke giver
anledning til nogen rimelig tvivl. Det forelagte sporgsmal er saledes i hegj grad pavirket af Tribunal
Supremos praksis, hvorefter der ikke kan gives medhold i en sag om krenkelse, som anlegges af
indehaveren af et tidligere registreret varemeerke mod indehaveren af et senere registreret varemeerke,
hvis der ikke foreligger en forudgdende ugyldighedserkleering vedrgrende dette sidstneevnte
varemeerke.

ECI har for det andet fremfort, at parterne i hovedsagens ret til forsvar er blevet tilsidesat, fordi det
praejudicielle spergsmal er blevet stillet ex officio af den foreleeggende ret, uden at parterne har haft
lejlighed til at fremseette bemeerkninger om hensigtsmeessigheden af den preejudicielle foreleggelse
inden afslutningen af den mundtlige forhandling.

Det skal indledningsvis bemzerkes, at det inden for rammerne af en procedure i henhold til artikel 267
TEUF, som er baseret pa en klar adskillelse mellem de nationale retters og Domstolens funktioner,
udelukkende tilkommer den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for den
retsafgorelse, der skal treeffes, pd grundlag af omsteendighederne i den konkrete sag at vurdere, savel
om en preejudiciel afgorelse er ngdvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spgrgsmal,
den foreleegger Domstolen. Nar de stillede sporgsmal vedrerer fortolkningen af EU-retten, er
Domstolen derfor principielt forpligtet til at treeffe afgorelse (jf. bl.a. dom af 18.7.2007, sag C-119/05,
Lucchini, Sml. I, s. 6199, preemis 43, af 17.2.2011, sag C-52/09, TeliaSonera Sverige, Sml. I, s. 527,
preemis 15, og af 25.10.2011, forenede sager C-509/09 og C-161/10, eDate Advertising m.fl., Sml. I,
s. 10269, preemis 32).

Det er kun muligt at afvise at besvare et preejudicielt spergsmal stillet af en national ret, safremt det
klart fremgar, at den enskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i
hovedsagen eller dennes genstand, nar problemet er af hypotetisk karakter, eller ndr Domstolen ikke
rader over de faktiske og retlige oplysninger, som er nedvendige for, at den kan foretage en sagligt
korrekt besvarelse af de stillede sporgsmal (jf. bla. Lucchini-dommen, preemis 44, dommen i sagen
TeliaSonera Sverige, preemis 16, og dommen i sagen eDate Advertising m.fl., preemis 33).

I det foreliggende tilfeelde skal det imidlertid fastslas, at det ikke klart fremgar af de sagsakter, der er
fremlagt for Domstolen, at den enskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med
hovedsagens genstand, eller at det sporgsmal, som den foreleeggende ret har rejst, er af hypotetisk
karakter.

Det fremgar tveertimod af de neevnte sagsakter, at der med de sgogsmal, som FCI har anlagt, stilles
sporgsmalstegn ved FCIPPR’s brug af tegn, der kan kreenke det eeldre EF-varemeerke, som FCI er
indehaver af. Blandt disse tegn er det tegn, som er omfattet af det yngre EF-varemeerke nr. 7597529.
FCI har endvidere i sin steevning udtrykkeligt henvist til FCIPPR’s brug og ansegning om registrering
af det pageeldende EF-varemeerke.

Det bemeerkes endvidere, at den omsteendighed, at parterne i hovedsagen ikke for den foreleeggende ret
har anfert, at sagen rejser et EU-retligt spergsmal, ikke er til hinder for, at retten foreleegger en
anmodning for Domstolen. Artikel 267, stk. 2 og 3, TEUF, hvorefter Domstolen har kompetence til at
afgore preejudicielle spergsmal, »sifremt et sadant spergsmal rejses ved en ret i en af
medlemsstaterne«, indebeerer ikke, at Domstolen kun kan behandle de sager, i hvilke en af
hovedsagens parter har rejst sporgsmalet om EU-rettens fortolkning eller gyldighed; Domstolen kan
ogsd behandle de sager, hvori et sadant spergsmal rejses ex officio af den nationale ret, nir denne
skonner, at en afgorelse af dette sporgsmal »er nedvendig, for den afsiger sin dom« (dom af 16.6.1981,
sag 126/80, Salonia, Sml. s. 1563, preemis 7, og af 8.3.2012, sag C-251/11, Huet, preemis 23).
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P& denne baggrund ber anmodningen om preejudiciel afgorelse realitetsbehandles.

Realiteten

Med sit spergsmal ensker den foreleeggende ret i det veesentlige oplyst, om forordningens artikel 9,
stk. 1, skal fortolkes saledes, at en EF-varemeerkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gore
erhvervsmaessig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemeerket, udstreekker sig til en
tredjemand, der er indehaver af et yngre varemeerke, uden at det er nedvendigt, at sidstneevnte
varemeerke forinden er blevet erkleeret ugyldigt.

Det skal forst bemeerkes, at forordningens artikel 9, stk. 1, ikke foretager nogen sondring mellem, om
tredjemanden er indehaver af et EF-varemaerke eller ikke er det. Bestemmelsen indremmer séledes
indehaveren af et EF-varemeerke en eneret, der giver ham ret til at forbyde »tredjemand«, der ikke har
hans samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af tegn, som vil kunne kreenke hans varemeerke (jf.
analogt dom af 16.2.2012, sag C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, preemis 33 og 34).

Der skal derneest tages hensyn til forordningens artikel 54 om rettighedsfortabelse pa grund af
passivitet, som bestemmer, at »[h]ar indehaveren af et EF-varemeerke i fem pa hinanden folgende ar
talt brugen af et yngre EF-varemerke [...] kan han ikke [...] kreeve det yngre varemeerke erkleeret
ugyldigt eller modseette sig brugen af det«.

Det fremgar af bestemmelsens ordlyd, at inden der indtreeder rettighedsfortabelse pa grund af
passivitet, kan indehaveren af et EF-varemaerke bade for Harmoniseringskontoret kreeve, at et yngre
varemaerke erkleres ugyldigt, og ved en sag om varemeerkekreenkelse for en EF-varemeerkedomstol
modseette sig brugen af det.

Det skal endelig bemezerkes, at hverken forordningens artikel 12 om begreensninger i EF-varemeerkets
retsvirkninger eller nogen anden bestemmelse i forordningen fastseetter en udtrykkelig begreensning i
EF-varemeerkeindehaverens eneret til fordel for en tredjemand, der er indehaver af et yngre
EF-varemeerke.

Det fremgéar saledes af ordlyden af forordningens artikel 9, stk. 1, og af forordningens generelle
opbygning, at indehaveren af et EF-varemerke skal kunne forbyde indehaveren af et yngre
EF-varemeerke at gore brug af dette.

Denne konklusion kan ikke drages i tvivl af den omsteendighed, at indehaveren af et yngre varemeerke
ogsa har en eneret i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1.

Det skal i denne forbindelse bemeerkes, siledes som Europa-Kommissionen har gjort geeldende i sine
indleeg, at forordningens bestemmelser skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et eeldre
EF-varemeerke har forrang for et yngre EF-varemzerke (jf. analogt dommen i sagen Celaya Emparanza
y Galdos Internacional, preemis 39).

Det fremgar nemlig navnlig af forordningens artikel 8, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, at i tilfeelde af
konflikt mellem to varemzerker, skal det forst registrerede varemeerke anses for at opfylde de
betingelser, der kraeves for at opna feellesskabsbeskyttelse, for det senere registrerede varemzerke.

Domstolen  forkaster = endvidere =~ FCIPPR’s  argument, hvorefter = kendetegnene  ved
registreringsproceduren for EF-varemeerker kreever, at indehaveren af et varemeerke — nar proceduren
afsluttes med, at varemeerket registreres — far en ret til at bruge varemeerket, som alene kan anfeegtes
ved en ugyldighedssag for Harmoniseringskontoret eller gennem fremseettelse af modkrav i forbindelse
med en kreenkelsessag.
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Det er ganske vist korrekt, at registreringsproceduren for EF-varemeerker, saledes som den er fastsat i
forordningens artikel 36-45, omfatter en realitetsbehandling, som har til formal inden registreringen at
fastsla, om EF-varemeerket opfylder betingelserne for at opna beskyttelse.

Denne procedure foreskriver endvidere en bekendtgerelsesfase, hvor tredjemeend skriftligt til
Harmoniseringskontoret kan fremseette bemerkninger med angivelse af grundene til, at varemeerket
ex officio burde veere udelukket fra registrering, samt muligheden for indehavere af eeldre varemeerker
for at rejse indsigelse mod varemeerkets registrering i indtil tre maneder efter bekendtgerelsen af
EF-varemeerkeansegningen under henvisning til bl.a. de relative registreringshindringer i forordningens
artikel 8.

Som generaladvokaten har anfert i punkt 32 og 42 i forslaget til afgorelse, er disse omstendigheder
imidlertid ikke afgerende.

Det skal for det forste fastslas, at det, til trods for de garantier, der gives gennem
registreringsproceduren for EF-varemeerker, ikke fuldsteendigt kan udelukkes, at et tegn, der kan
kreenke et eeldre EF-varemeerke, registreres som EF-varemeerke.

Dette er siledes bla. tilfeeldet, nar indehaveren af det eeldre EF-varemaerke ikke har rejst indsigelse i
henhold til forordningens artikel 41, eller nar denne indsigelse ikke er blevet realitetsbehandlet af
Harmoniseringskontoret som folge af manglende overholdelse af de processuelle krav, der fremgar af
artikel 41, stk. 3, som det i gvrigt har veeret tilfeeldet i hovedsagen.

For det andet har Domstolen allerede i forbindelse med Radets forordning (EF) nr. 6/2002 af
12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1) fastslaet, at sogsmal vedrerende kreenkelse og
ugyldighed er forskellige savel med hensyn til deres formal og deres retsvirkninger, saledes at den
mulighed, som indehaveren af et tidligere registreret EF-design har for at anlegge et sogsmal
vedrgrende kreenkelse mod indehaveren af et senere registreret EF-design, ikke bevirker, at en
indlevering af en ugyldighedsbegeering til Harmoniseringskontoret mod sidstneevnte bliver meningslas
(dommen i sagen Celaya Emparanza y Galdos Internacional, preemis 50).

Denne konstatering kan med de forngdne eendringer overfores til en EF-varemeerkeretlig
sammenheeng, saledes at det ma leegges til grund, at indehaveren af et seldre EF-varemeerkes mulighed
for at anleegge en sag om kreenkelse mod indehaveren af et yngre EF-varemeerke hverken bevirker, at
indlevering af en ugyldighedsbegeering til Harmoniseringskontoret eller de forudgiende
kontrolmekanismer, der er til radighed i forbindelse med registreringsproceduren for EF-varemeerker,
bliver meningslose.

I ovrigt skal nedvendigheden af at sikre varemaerkets veesentligste funktion, som er at garantere varens
oprindelse over for forbrugerne, fremheaeves (dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club,
Sml. I, s. 10273, preemis 51).

Domstolen har i denne forbindelse gentagne gange fastsldet, at eneretten i henhold til forordningens
artikel 9, stk. 1, tildeles for at seette varemerkeindehaveren i stand til at beskytte sine seerlige
interesser som indehaver af varemeerket, dvs. at sikre, at varemeerket kan opfylde sine egentlige
funktioner (jf. dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 - C-238/08, Google France og Google,
Sml. I, s. 2417, preemis 75 og den deri naevnte retspraksis).

Som generaladvokaten har anfert i punkt 43 og 44 i forslaget til afgorelse, ville den beskyttelse, som
forordningens artikel 9, stk. 1, giver indehaveren af det seldre EF-varemzerke, blive betydeligt sveekket,
hvis indehaveren — for at kunne forbyde tredjemands brug af et tegn, der gor indgreb i varemeerkets
funktioner — skulle afvente, at det yngre varemerke, som den naevnte tredjemand er indehaver af, blev
erkleeret ugyldigt.
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Pa baggrund af det ovenstdende skal det forelagte spergsmal besvares med, at forordningens artikel 9,
stk. 1, skal fortolkes saledes, at en EF-varemeerkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gore
erhvervsmeessig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemeerket, udstreekker sig til en
tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemeerke, uden at det er nedvendigt, at sidstneevnte
varemeerke forinden er blevet erkleeret ugyldigt.

Sagens omkostninger

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den sag, der verserer for den
foreleeggende ret, tilkommer det denne at treeffe afgorelse om sagens omkostninger. Bortset fra
nevnte parters udgifter kan de udgifter, som er atholdt i forbindelse med afgivelse af indleeg for
Domstolen, ikke erstattes.

P& grundlag af disse preemisser kender Domstolen (Forste Afdeling) for ret:

Artikel 9, stk. 1, i Radets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemeerker
skal fortolkes siledes, at en EF-varemzerkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gore
erhvervsmeessig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemzerket, udstraekker sig til en

tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemeerke, uden at det er nedvendigt, at
sidstnaevnte varemzerke forinden er blevet erkleret ugyldigt.

Underskrifter
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