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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling)

22. juni 2016*

»Preejudiciel foreleeggelse — EU-varemerker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 3, og
artikel 102, stk. 1 — en EU-varemeerkedomstols forpligtelse til at udstede et forbud mod tredjemands
fortsatte kreenkelser — ingen pastand om udstedelse af et sadant forbud — begrebet »seerlige grunde«
til ikke at udstede et sadant forbud — begrebet »rimelig erstatning« for handlinger, som er foretaget

efter bekendtgerelsen af en EU-varemeerkeansegning og for offentliggorelsen af registreringen af et

sadant varemeerke«

I sag C-280/15,
angdende en anmodning om preaejudiciel afgerelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Harju
Maakohus (ret i forste instans i Harju, Estland) ved afgerelse af 2. juni 2015, indgéet til Domstolen den
10. juni 2015, i sagen:
Irina Nikolajeva
mod
Multi Protect OU,
har

DOMSTOLEN (Syvende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C. Toader, og dommerne A. Prechal (refererende dommer) og E.
Jarasianas,

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekreteer: A. Calot Escobar,

pa grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indleeg af:

— Multi Protect OU ved vandeadvokaadid U. Ustav og T. Pukk
— den estiske regering ved K. Kraavi-Kéerdi, som befuldmeegtiget
— den greeske regering ved K. Georgiadis, som befuldmeegtiget

— Europa-Kommissionen ved J. Samnadda, E. Randvere og T. Scharf, som befuldmeegtigede,

* Processprog: estisk.
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og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse den 21. april 2016,

afsagt folgende

Dom

Anmodningen om praejudiciel afgerelse vedrorer fortolkningen af artikel 9, stk. 3, og artikel 102, stk. 1,
i Radets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemeerker (EUT 2009, L 78, s. 1).

Anmodningen er blevet indgivet inden for rammerne af en tvist mellem Irina Nikolajeva og Multi

Protect OU vedrgrende en sag om kreenkelse af et EU-varemerke, som Irina Nikolajeva har anlagt
mod selskabet.

Retsforskrifter

ElU-retten

Forordning nr. 207/2009

I medfer af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Rettigheder knyttet til et
EU-varemeerke« geelder folgende:

»1. EU-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 EU-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 EU-varemzerket, nir de varer eller tjenesteydelser, der er
deekket af EU-varemeerket, er af samme eller lignende art som dem, der er deekket af det
pageeldende 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

[...]
2. Séfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:
a) at anbringe tegnet pa varerne eller pa deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsfore dem eller oplagre dem med dette formal eller at tilbyde
eller preestere tjenesteydelser under det pageldende tegn,

c) at importere eller eksportere varerne under det pageeldende tegn

d) at anvende tegnet pa forretningspapirer og i reklamegjemed.
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3. De til EU-varemeerket knyttede rettigheder geelder forst over for tredjemand, nar varemeerkets
registrering er offentliggjort. Der kan kreeves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter
offentliggarelse af en  EU-varemerkeansegning, og som efter offentliggorelsen  af
EU-varemaerkeregistreringen ville veere forbudt i kraft af denne offentliggorelse. Den ret, for hvilken
sagen indbringes, kan ikke treeffe afgorelse i sagen, for registreringen er offentliggjort.«

Artikel 14 i forordning nr. 207/2009, der har overskriften »Komplementaer anvendelse af nationale
retsregler om kraenkelse«, bestemmer folgende:

»1. EU-varemeerkets retsvirkninger bestemmes alene af denne forordning. I evrigt er kreenkelse af et
EU-varemeerke underlagt den nationale lovgivning om kreenkelse af et nationalt varemeerke i

overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

2. Denne forordning er ikke til hinder for, at der anlegges sag i forbindelse med EU-varemeerker pa
grundlag af medlemsstaternes retsregler om bl.a. civilretligt erstatningsansvar og illoyal konkurrence.

3. Det afgores efter bestemmelserne i afsnit X, hvilke retsplejeregler der finder anvendelse.«

Forordningens artikel 96, der har overskriften »Kompetence med hensyn til kreenkelse og gyldighed,
bestemmer folgende:

»EU-varemeerkedomstolene har enekompetence til at afgore:

a) alle sagsmal vedrorende krenkelse [...]

[...]

c) alle spgsmal i anledning af de i artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger
[..]«

Forordningens artikel 101 med overskriften »Lovvalg« fastseetter folgende:

1. EU-varemeerkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

2. 1 alle spergsmal, der ikke henhorer under forordningens anvendelsesomrade, anvender
EU-varemeerkedomstolen sin nationale ret, herunder sin internationale privatret.

3. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender en EU-varemeerkedomstol de
retsplejeregler, der geelder for sager af samme art vedrerende et nationalt varemeerke i den
medlemsstat, hvor den er beliggende.«

Samme forordnings artikel 102 med overskriften »Sanktioner« bestemmer folgende:

»1. Safremt en EU-varemeerkedomstol finder, at sagsogte har kreenket eller truet med at kreenke et
EU-varemeerke, udsteder den et forbud mod, at sagsegte kreenker eller truer med at kreenke
EU-varemeerket, medmindre der er seerlige grunde til at undlade dette. Den treeffer ligeledes i henhold

til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte pa at sikre overholdelsen af dette forbud.

2. I ovrigt anvender EU-varemerkedomstolen lovgivningen, herunder den internationale privatret, i
den medlemsstat, hvor kreenkelserne er begaet, eller hvor der har veeret risiko for kreenkelse.«
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Direktiv 2004/48/EF

Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om handhzevelsen af
intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16)
bestemmer under overskriften »Erstatning« folgende:

»1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder pa begeering af den forurettede
péleegger den kreenkende part, der vidste eller med rimelighed burde vide, at hans aktiviteter medforte
en sadan kreenkelse, at betale rettighedshaveren en erstatning, der star i rimeligt forhold til det tab,
denne har lidt som felge af kreenkelsen.

Nar de retslige myndigheder fastseetter erstatningen:

a) skal de tage hensyn til alle relevante aspekter, sisom negative gkonomiske konsekvenser, herunder
tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den kreenkende parts uberettigede fortjeneste og, nar
det er hensigtsmeessigt, andre elementer end de gkonomiske, f.eks. den ikke-gkonomiske skade,
rettighedshaveren har lidt som folge af kreenkelsen

b) eller de kan, som et alternativ til litra a), nar det er hensigtsmeessigt, fastseette erstatningen til et
fast belgb pa grundlag af elementer, der som minimum svarer til storrelsen af de gebyrer eller
afgifter, som den kreenkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at
anvende den pageldende intellektuelle ejendomsrettighed.

2. I sager, hvor den kreenke[n]de part har kreenket intellektuelle ejendomsrettigheder uden at vide det

eller uden at have rimelig grund til at vide det, kan medlemsstaterne bestemme, at de retslige

myndigheder kan treeffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en
erstatning, der kan veere fastsat pa forhand.«

Estisk ret

§ 8, stk. 2, i kaubamaérgiseadus (varemeerkeloven) af 22. maj 2002 (RT I 2002, 49, 308) i den affattelse,
der finder anvendelse i tvisten i hovedsagen, bestemmer folgende:

»Den retlige beskyttelse af et registreret varemeerke begynder pd dagen for modtagelsen af
varemeerkeanseggningen [...] og bestar i ti ar regnet fra registreringsdatoen.«

Lovens § 57 med overskriften »Beskyttelse af eneretten« bestemmer folgende i stk. 1:

»Varemeerkeindehaveren kan anleegge sag mod enhver person, som har kreenket eneretten, herunder
ogsa en licenstager, som har kreenket betingelserne i licensaftalen, med pastand om:

1) opher af kreenkelsen

2) erstatning for den forseetligt eller uagtsomt forarsagede skade, herunder formueskade inklusive tabt
fortjeneste samt ikke-gkonomisk skade.

[...]«

4 ECLILEU:C:2016:467



12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOM AF 22.6.2016 — SAG C-280/15
NIKOLAJEVA

I medfer af § 4, stk. 2, i tsiviilkohtumenetluse seadustikus (civil retsplejelov) af 20. april 2005 (RT I
2005, 26, 197) (herefter »retsplejeloven«) i den affattelse, der finder anvendelse i tvisten i hovedsagen,
geelder folgende:

»] sagen fastsetter parterne tvistens genstand og sagens forlgb og treeffer afgorelse om nedleggelse af
péastande og anvendelse af retsmidler.«

Retsplejelovens § 5 med overskriften »Procedure pa grundlag af det af parterne anforte« bestemmer
folgende i stk. 1:

»Sagen behandles pa grundlag af parternes fremleeggelse af de faktiske omstendigheder og de nedlagte
pastande, idet der tages udgangspunkt i kravet.«

Retsplejelovens § 439 med overskriften »Greenser for spgsmalets afgerelse« bestemmer folgende:

»1 sin afgerelse ma retten ikke ga ud over kravets greenser og ikke treeffe afgorelse om et krav, som ikke
er fremsat.«

Tvisten i hovedsagen og de prajudicielle spergsmal

Irina Nikolajeva er indehaver af EU-ordmeerket HolzProf. Ansegningen om registrering af varemeerket
blev indgivet den 24. april 2010 og derefter bekendtgjort den 31. maj 2010. Det neevnte varemeerke blev
registreret den 14. september 2010 under nr. CTM 00905381, og denne registrering blev offentliggjort
den 16. september 2010.

Den 24. april 2010 indgik Irina Nikolajeva en licensaftale, hvorefter hun gav OU Holz Prof ret til at
anvende sit varemaerke mod betaling af et manedligt gebyr pa 1278 EUR.

Idet Irina Nikolajeva heevdede, at Multi Protect havde gjort ulovlig brug af hendes varemeerke i
perioden mellem den 3. maj 2010 og den 28. oktober 2011 — bl.a. ved at benytte et tegn, der var
identisk med sagsegerens varemeerke som et »skjult emneord« péa et websted, som var tilgeengeligt pa
internettet — anlagde Irina Nikolajeva sag mod dette selskab ved Harju Maakohus (ret i forste instans i
Harju, Estland).

Irina Nikolajeva har nedlagt tre pastande for den foreleeggende ret.

For det forste har hun nedlagt pastand om, at der er sket en kreenkelse, der bestar i Multi Projects
ulovlige brug af hendes varemeerke, idet hun har gjort geeldende, at denne brug er i strid med
artikel 9, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra d), i forordning nr. 207/2009.

For det andet har hun péaberébt sig den uberettigede berigelse forbundet med kreenkelsen, idet hun har
gjort krav pa betaling af et belgb pa 22791 EUR, som godtgerelse for den uberettiget opnaede fordel i
kraft af den pastiede kreenkelse — beregnet ved at multiplicere kreenkelsens varighed, dvs. en samlet
periode pa 17 maneder og 25 dage med det manedlige gebyr, der var fastsat i den omhandlede
licensaftale.

For det tredje har Irina Nikolajeva nedlagt pastand om erstatning for den ikke-gkonomiske skade, som
hun angiveligt har lidt, med et beleb som den ret, der skal treeffe afgorelse i sagen, fastseetter. I denne
forbindelse har Irina Nikolajeva bl.a. heevdet, at sagsanlegget ved den foreleeggende ret savel som
indledningen af en straffesag pa grundlag af de samme kreenkelser gav hende psykiske problemer. Som
folge af de samme omstendigheder har hendes helbredstilstand forveerret sig, og den pageldende
retssag har angiveligt haft negative folger i forhold til forretningsforbindelser.

ECLILEU:C:2016:467 5
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Den foreleeggende ret er af den opfattelse, at hovedsagen for det forste rejser spergsmalet om, hvorvidt
artikel 102, stk. 1, forste punktum, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes saledes, at denne ret i sin
egenskab af EU-varemerkedomstol er forpligtet til at udstede et forbud mod at fortsette den
varemaerkekreenkende adfeerd, selv om sagsegeren i forbindelse med denne sag ikke har nedlagt
pastand om, at der udstedes i sadant forbud — og heller ikke har paberabt sig, at der er sket en
kreenkelse af den eneret, der var knyttet til hendes varemeerke efter den 28. oktober 2011 — men har
begreenset sig til at nedleegge pastand om, at det bliver fastsldet, at der blev foretaget kreenkende
handlinger i lgbet af en periode, der 14 forud for denne dato.

Den foreleeggende ret har i denne forbindelse anfert, at en national domstol i henhold til geldende
national lovgivning — navnlig dispositionsmaksimen som indeholdt i retsplejelovens § 4, stk. 2, og
princippet om ne ultra petita, der er fastsat i retsplejelovens § 439 — kun har lov til at udstede et
forbud som det i artikel 102, stk. 1, forste punktum, i forordning nr. 207/2009 omhandlede, hvis der
for denne domstol er nedlagt pastand om udstedelse af et sddant forbud.

Idet den foreleeggende ret har henvist til dom af 14. december 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789),
mener den, at der i givet fald ogsa rejses spergsmalet om, hvorvidt den omsteendighed, at sagsogeren i
hovedsagen ikke har nedlagt pastand om, at der udstedes forbud mod, at den varemerkekreenkende
adfeerd fortseettes, kan udgere en »seerlig grund« som omhandlet i artikel 102, stk. 1, forste punktum,
i forordning nr. 207/2009, der kunne retfeerdiggere, at den foreleeggende ret kunne tage den neevnte
sagsogers forste pastand til folge uden at skulle treeffe afgerelse om at udstede et sddant forbud.

For det andet er den forelseggende ret i tvivl om reekkevidden af begrebet »rimelig erstatning« i neevnte
forordnings artikel 9, stk. 3, andet punktum, og navnlig om denne erstatning kan opnés for handlinger,
som er foretaget for bekendtgerelsen af en EU-varemerkeansegning, og hvorvidt den nezevnte
erstatning skal give erstatning for hele det tab, som indehaveren af det pageeldende varemeerke har
lidt, herunder den ikke-gkonomiske skade, der er lidt.

P& denne baggrund har Harju Maakohus (ret i forste instans i Harju) besluttet at udseette sagen og
foreleegge Domstolen folgende preejudicielle spergsmal:

»1) Skal en [EU]-varemeerkedomstol ogsa udstede det i artikel 102, stk. 1, [i forordning nr. 207/2009]
omhandlede forbud, hvis sagsegeren ikke har nedlagt pastand herom, og parterne ikke heevder, at
sagsogte har kreenket et EU-varemeerke efter en bestemt dato eller truer med at kreenke det, eller
udger det en »seerlig grund« i henhold til denne bestemmelses forste punktum, hvis der ikke er
fremsat et sadant krav, og dette forhold heller ikke gores geeldende?

2) Skal artikel 9, stk. 3, [i forordning nr. 207/2009] fortolkes saledes, at indehaveren af et
[EU]-varemeerke kun kan forlange en rimelig erstatning af en tredjemand pa grundlag af [neevnte
forordnings] artikel 9, stk. 3, andet punktum, for benyttelse af et tegn, der er identisk med
[EU]-varemaerket, i perioden fra bekendtgerelse af [EU]-varemerkeansogningen  til
offentliggerelsen af registreringen af [EU]-varemeerket, men ikke erstatning for den saedvanlige
veerdi af det ved kreenkelsen opnadede og skaden, og der heller ikke foreligger et krav pa en rimelig
erstatning for perioden for bekendtgerelsen af EU-varemeerkeansegningen?

3) Hvilke typer af udgifter og andre erstatninger omfatter den rimelige erstatning pa grundlag af

artikel 9, stk. 3, andet punktum, [i forordning nr. 207/2009,] og kan den bl.a. — og under hvilke
omsteendigheder — omfatte erstatning af varemeerkeindehaverens immaterielle skade?«
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Om de praejudicielle sporgsmal

Det forste sporgsmdl

Med sit forste sporgsmal onsker den foreleeggende ret i det veesentlige oplyst, hvorvidt artikel 102,
stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes saledes, at en EU-varemeerkedomstol skal udstede et
forbud mod, at tredjemand begar yderligere kreenkelser, ogsé selv om varemeerkeindehaveren ikke har
nedlagt pastand herom ved denne domstol.

Den foreleeggende ret har anfert, at den under anvendelse af bestemte principper i national ret med
hensyn til tilretteleeggelsen af et civilt segsmal — navnlig dispositionsmaksimen og princippet om ne
ultra petita, der er fastsat i retsplejelovens §§ 4, 5 og 439 — ikke har lov til at udstede et forbud som
det i artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 omhandlede, uden at der for denne domstol er
nedlagt pastand herom.

I denne forbindelse skal det bemzerkes, at en EU-varemeerkedomstol i medfer af artikel 101, stk. 3, i
forordning nr. 207/2009, medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender de retsplejeregler,
der geelder for sager af samme art vedrerende et nationalt varemzerke i den medlemsstat, hvor den er
beliggende.

Eftersom den neevnte forordning ikke fastseetter andet, er den ikke til hinder for, at neevnte
dispositionsmaksime og princip om ne ultra petita anvendes.

Folgelig er artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke til hinder for, at en EU-varemszrkedomstol
under anvendelse af disse principper inden for de nationale processuelle regler atholder sig fra at
udstede et forbud mod, at tredjemand begar yderligere kreenkelser, med den begrundelse, at
indehaveren af det pageeldende varemeerke ikke har nedlagt pastand herom.

Idet den omsteendighed, at der ikke bestér en pligt til at udstede det i artikel 102, stk. 1, i forordning
nr. 207/2009 omhandlede forbud, saledes folger af anvendelsen af de nationale retsforskrifter om
retsplejen, som denne forordning ikke er til hinder for, skal det ikke undersoges, hvorvidt denne
manglende forpligtelse kan retfeerdiggeres ved, at der foreligger en »seerlig grund« som omhandlet i
denne bestemmelse.

Under alle omsteendigheder kan det forhold, at indehaveren af et EU-varemeerke i forbindelse med sit
sogsmal ved en EU-varemeerkedomstol har begreenset sig til at nedleegge pastand om, at det fastslas, at
der er sket en kreenkelse, men ikke har nedlagt pastand om, at der udstedes paleeg om, at kreenkelsen
ophorer, ikke kvalificeres som »seerlige grunde« i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i
neevnte forordnings artikel 102, stk. 1.

Dette udtryk omfatter alene ekstraordineere situationer, i hvilke det i betragtning af de seerlige
kendetegn ved de handlinger, der foreholdes tredjemand — bl.a. den omstendighed, at det fremover
ikke er muligt for vedkommende fortsat at bega de handlinger, der udger en kreenkelse eller en trussel
om kreenkelse, som denne anklages for — hvor en sddan domstol ikke er forpligtet til at udstede et
forbud mod at tredjemand fortseetter sddanne handlinger, nar der er blevet indgivet en begeering
herom af indehaveren af varemerket (jf. i denne retning dom af 14.12.2006, Nokia, C-316/05,
EU:C:2006:789, preemis 35).

Henset til de ovenstaende betragtninger skal det forste spergsmal herefter besvares med, at artikel 102,
stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes saledes, at den ikke er til hinder for, at en
EU-varemeerkedomstol under anvendelse af visse principper i national procesret afholder sig fra at
udstede et forbud mod, at tredjemand begar yderligere kreenkelser, med den begrundelse, at
indehaveren af det pageeldende varemeerke ikke har nedlagt pastand herom ved denne domstol.
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Det andet og det tredje sporgsmidl

Med det andet og det tredje sporgsmal, der skal behandles samlet, gnsker den foreleeggende ret i det
veesentlige oplyst dels, hvorvidt artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 skal
fortolkes saledes, at den er til hinder for, at indehaveren af et EU-varemeerke kan geore krav pa
erstatning for handlinger, der er foretaget af tredjemand for bekendtgerelsen af en ansegning om
registrering af det pageldende EU-varemeerke, dels hvorvidt begrebet »rimelig erstatning«, der er
indeholdt i denne bestemmelse, hvad angar handlinger, der er foretaget af tredjemand -efter
bekendtgorelsen af en ansegning om registrering af EU-varemeerket, men for offentliggorelsen af
registreringen af varemeerket, omfatter erstatning til deekning af hele det tab, som indehaveren har
lidt, herunder godtgerelse af den sedvanlige veerdi, som tredjemanden har opnédet ved anvendelsen af
det neevnte varemeerke savel som erstatning for det ikke-gkonomiske tab, der er lidt.

Det skal i denne henseende konstateres, at de til EU-varemeerket knyttede rettigheder i henhold til
artikel 9, stk. 3, forste punktum, i forordning nr. 207/2009 forst geelder over for tredjemand, nar det
pageeldende varemeerkes registrering er offentliggjort.

Heraf folger det, at den eneret, som EU-varemeerket giver sin indehaver, der bla. ger det muligt for
vedkommende at forbyde tredjemand at bruge det pageeldende varemerke i forbindelse med en
kreenkelsessag i medfor af artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009, alene kan omfatte
handlinger, der er foretaget af tredjemand efter offentliggerelsen af registreringen af varemeerket.

Med henblik pa at tildele ansggeren om registrering af et varemaerke et vist omfang af beskyttelse i den
periode, der ligger imellem datoen for bekendtgerelse af anmodningen — fra hvilken denne anseggning
md anses for at veere tredjemand bekendt — og datoen for offentliggerelsen af varemeerkets
registrering, fastleegger artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 imidlertid en ret til
en »rimelig erstatning« for handlinger, der er foretaget i lobet af denne periode, der — safremt de
fandt sted efter registreringsdatoen for det neevnte varemeerke — ville have veeret forbudt.

Denne beskyttelse er begrundet i samtlige de formuerettigheder, som den neevnte forordning knytter til
anseggningen om registrering af et EU-varemeerke.

I overensstemmelse med artikel 24 i forordning nr. 207/2009, der er indeholdt i forordningens
afdeling 4 med overskriften »EU-varemeerket som genstand for ejendomsret«, kan ansegninger om
registrering af EU-varemaerker vere genstand for flere former for retshandlinger, sdésom overforsel af
rettigheder, oprettelse af tingslige rettigheder eller licenser, der har det til felles, at de har til formal
eller virkning at skabe eller overdrage en ret til varemeerket (jf. i denne retning dom af 4.2.2016,
Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, preemis 21).

I den foreliggende sag har ansegningen om registrering af det i hovedsagen omhandlede varemaerke
veeret genstand for licens siden dens indgivelse.

Den selvsteendige gkonomiske veerdi af en ansegning om registrering af et EU-varemeerke folger
ligeledes af andre rettigheder, der er tilknyttet en sadan ansegning. Saledes har ansggeren i henhold til
forordning nr. 207/2009 fra datoen for indgivelsen af vedkommendes ansegning om
varemeerkeregistrering i princippet en ret til prioritet i forhold til ansegninger, der indgives
efterfolgende.

I ovrigt forte sddanne betragtninger i forhold til alle de formuerettigheder, der er knyttet til
ansegningen om registrering af et varemeerke, til, at Den Europeeiske Menneskerettighedsdomstol,
henset til en samlet vurdering af sagens omsteendigheder fastslog, at en sddan ansegning kunne
udgere en veesentlig interesse, der var beskyttet i medfer af den grundleggende rettighed om
ejendomsretten, som den er fastsat i artikel 1 i tilleegsprotokol nr. 1 til den europeeiske konvention til

8 ECLILEU:C:2016:467



44

45

46

47

48

49

50

51

52

DOM AF 22.6.2016 — SAG C-280/15
NIKOLAJEVA

beskyttelse af menneskerettigheder og grundleeggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den
4. november 1950 (jf. i denne retning Den Europeeiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11.1.2007,
Anheuser-Busch Inc. mod Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, preemis 73-78).

Henset til disse betragtninger ma det konstateres, at der — eftersom artikel 9, stk. 3, andet punktum, i
forordning nr. 207/2009 indeholder en strengt begreenset undtagelse til den regel, ifolge hvilken et
EU-varemeerke ikke kan geres geeldende for offentliggorelsen af dets registrering — ikke kan kreeves
nogen erstatning i henhold til denne bestemmelse for handlinger, som er foretaget for
bekendtgerelsen af ansegningen om registrering af et sadant varemzerke.

Idet artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 i evrigt ikke indeholder nogen
udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik pa at fastleegge dens betydning og
reekkevidde, folger det i henhold til Domstolens faste retspraksis, at begrebet »rimelig erstatning«, der
er indeholdt i bestemmelsen, normalt skal undergives en selvsteendig og ensartet fortolkning, som skal
soges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formalet med den pageeldende ordning (jf.
analogt dom af 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, preemis 21 og den deri nzevnte
retspraksis).

Med hensyn til denne fortolkning skal der, som den foreleeggende ret ligeledes har anfort, tages hensyn
til den omsteendighed, at beskyttelsen i form af en »rimelig erstatning« som omhandlet i artikel 9,
stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 for de i denne bestemmelse indeholdte handlinger
pa grund af sin karakter skal veere mere begreenset end den, som indehaveren af et varemeerke nyder
godt af i forhold til handlinger, der er foretaget efter datoen for registrering heraf, eftersom den
interesse, der skal beskyttes i forbindelse med ansegningen om registrering af et varemeerke, er
underordnet i forhold til den interessebeskyttelse, som varemeerket skal nyde godt af som folge af dets
registrering.

De i neevnte forordnings artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger forekommer nemlig
pa et tidspunkt, hvor det endnu ikke er sikkert, at det varemeerke, der er genstand for
registreringsansogningen, rent faktisk vil blive registreret, eftersom absolutte eller relative
registreringshindringer endnu helt eller delvist kan veere til hinder herfor.

Saledes har de rettigheder, som en ansegning om registrering af et EU-varemerke giver, inden
registreringen af det pageeldende varemeerke, en karakter, der kan kvalificeres som »betinget«.

Denne betingede karakter fremgér i ovrigt tydeligt af artikel 9, stk. 3, tredje punktum, i forordning
nr. 207/2009, for sa vidt som denne fastslar, at en sag pa grundlag af forordningens artikel 9, stk. 3,
andet punktum, forst kan anlegges ved en EU-varemeerkedomstol efter, at registreringen af det
pageeldende varemzerke er offentliggjort.

Heraf folger, at en »rimelig erstatning«, hvorpa der kan geres krav i forbindelse med en sag anlagt pa
grundlag af artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009, skal veere mindre omfattende
end den erstatning, som indehaveren af et EU-varemeerke kan kreeve til deekning af det tab, der er
forarsaget af en kreenkelse.

Sondringen mellem disse to typer sager fremgar ligeledes af den i artikel 96 i forordning nr. 207/2009
indeholdte opregning af EU-varemaerkedomstolenes forskellige enekompetencer, for sa vidt som denne
artikel i litra a) separat neevner »segsmal vedrgrende kreenkelse« og i litra c) »segsmal i anledning af de
i [forordningens] artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger«.

Derudover skal det konstateres, at det — idet forordning nr. 207/2009 ikke indeholder nogen regler om

den erstatning, som indehaveren af et EU-varemeerke kan gere krav pa for kreenkelser — folger af
forordningens artikel 101, stk. 2, at EU-varemeerkedomstolen i princippet anvender sin nationale ret,
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herunder sin internationale privatret pa dette omrade. Det fremgar i evrigt af neevnte forordnings
artikel 14, stk. 2, at denne navnlig ikke er til hinder for den komplementeere anvendelse af nationale
retsregler om kreenkelse og navnlig af nationale retsregler om civilretligt erstatningsansvar.

I denne forbindelse fastleegger artikel 13 i direktiv 2004/48 visse regler om erstatning med henblik pa
deekning af det tab, der forarsages af kraenkelser, der er forskellige, alt efter om det findes eller ikke
findes, at tredjemand har foretaget en kreenkende handling bevidst eller med rimelig grund til at vide
det.

Séledes fastseetter direktivets artikel 13, stk. 1, en i princippet fuldsteendig erstatning af det tab, der rent
faktisk er lidt, der kan omfatte ikke-okonomisk skade, i tilfeelde af kreenkelser, der er begaet bevidst,
mens direktivets artikel 13, stk. 2, alene giver mulighed for tilbagebetaling af et overskud eller om
betaling af en erstatning, der kan veere fastsat pa forhand, nar de kreenkende handlinger ikke er
foretaget bevidst.

Selv. om disse bestemmelser som saddan kun finder anvendelse pa kreenkelser og saledes kun pa
handlinger, der er foretaget efter offentliggorelsen af registreringen af det pageeldende varemeerke, og
ikke pa handlinger, der er foretaget for denne offentliggerelse, sasom de i artikel 9, stk. 3, andet
punktum, i forordning nr. 207/2009 omhandlede, kan det ikke desto mindre - ligesom
generaladvokaten i det veesentlige har gjort i punkt 51 i forslaget til afgorelse — udledes, at den
erstatning, der skal betales som »rimelig erstatning«, ikke kan overstige den nedsatte erstatning i
artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48.

Eftersom artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 nemlig tilsigter at knytte betingede
rettigheder til et varemeerke fra bekendtgerelsen af ansegningen om registrering heraf og selv inden
offentliggorelsen af varemeerkets registrering, skal en »rimelig erstatning« som omhandlet i denne
bestemmelse veere af mindre omfang end den erstatning, som indehaveren af et EU-varemeerke kan
gore krav pa for kreenkende handlinger, der er foretaget efter offentliggorelsen af registreringen af dette
varemeerke, og som i princippet tilsigter at garantere en fuldsteendig deekning af det tab, der rent
faktisk er lidt, som i givet fald kan omfatte ikke-gkonomisk skade.

Med hensyn til at fastsette en »rimelig erstatning« som omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet punktum, i
forordning nr. 207/2009 er det saledes hensigtsmeessigt at anvende kriteriet om tilbagebetaling af
fortjenesten og fra denne erstatning at udelukke erstatning for den mere omfattende skade, som
indehaveren af det pageeldende varemeerke kan have lidt som folge af brugen af sidstneevnte, der
navnlig kan omfatte den ikke-gkonomiske skade.

Kriteriet om tilbagebetaling af fortjenesten indgar nemlig — for sa vidt som det sigter pa tilbagesogning
af den uberettigede fortjeneste, som tredjemand har opnaet ved brug af det pageeldende varemeerke i
den i artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede periode — i det formal, der forfolges med denne
bestemmelse, der bestar i at forhindre tredjemand i utilberligt at udnytte den selvsteendige gkonomiske
veerdi, som ansggningen om registrering af et varemeerke udger, nar vedkommende mé anses for at
have haft kendskab til denne ansegning som folge af dens bekendtgorelse.

Pa baggrund af samtlige ovenstdende betragtninger skal det andet og det tredje spergsmal besvares
med, at artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes séledes, at den er til
hinder for, at indehaveren af et EU-varemeerke kan gere krav pa erstatning for handlinger, der er
foretaget af tredjemand for bekendtgerelsen af en ansegning om registrering af et EU-varemeerke.
Hvad angar handlinger, som er foretaget af tredjemand efter bekendtgorelsen af den pageeldende
EU-varemaerkeansegning, men for offentliggorelsen af registreringen heraf, omfatter begrebet »rimelig
erstatning«, der er indeholdt i denne bestemmelse, erstatning for den fortjeneste, som tredjemand rent
faktisk har opnéet ved anvendelsen af varemeerket i lobet af den neevnte periode. Til gengeeld udelukker
begrebet »rimelig erstatning« erstatning for den mere omfattende skade, som indehaveren af det
naevnte varemaerke eventuelt har lidt, herunder i givet fald den ikke-gkonomiske skade.
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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 ombkostninger. Bortset fra
naevnte parters udgifter kan de udgifter, som er aftholdt i forbindelse med afgivelse af indleg for
Domstolen, ikke erstattes.

Pa grundlag af disse preemisser kender Domstolen (Syvende Afdeling) for ret:

1)

2)

Artikel 102, stk. 1, i Radets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om
EU-varemarker skal fortolkes saledes, at den ikke er til hinder for, at en
EU-varemzerkedomstol under anvendelse af visse principper i national procesret afholder sig
fra at udstede et forbud mod, at tredjemand begar yderligere krenkelser, med den
begrundelse, at indehaveren af det pageldende varemzerke ikke har nedlagt pastand herom
ved denne domstol.

Artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning 207/2009 skal fortolkes saledes, at den er til
hinder for, at indehaveren af et EU-varemzerke kan gere krav pa erstatning for handlinger,
der er foretaget af tredjemand for bekendtgerelsen af en ansegning om registrering af et
EU-varemeerke. Hvad angir handlinger, som er foretaget af tredjemand efter
bekendtgorelsen af den pagweldende EU-varemeerkeansogning, men for offentliggorelsen af
registreringen heraf, omfatter begrebet »rimelig erstatning«, der er indeholdt i denne
bestemmelse, godtgorelse for den fortjeneste, som tredjemand rent faktisk har opnaet ved
anvendelsen af varemerket i lobet af den naevnte periode. Til gengeeld udelukker begrebet
»rimelig erstatning« godtgerelse for den mere omfattende skade, som indehaveren af det
naevnte varemaerke eventuelt har lidt, herunder i givet fald den ikke-okonomiske skade.

Underskrifter
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