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W Samling af Afgerelser

RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

25. september 2018 *

»EU-varemeerker — ugyldighedssag — EU-figurmeerket GUGLER - det eeldre nationale selskabsnavn
Gugler France — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu
artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1001) — risiko for forveksling«

I sag T-238/17,
Alexander Gugler, Maxdorf (Tyskland), ved advokat M.-C. Simon,
sagsoger,

mod

Den Europeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) forst ved P. Sipos, derefter
ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmeegtigede,

sagsogt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:
Gugler France, Besangon (Frankrig), ved advokat A. Grolée,
angdende en pastand om annullation af afggrelse truffet den 31. januar 2017 af Ferste Appelkammer
ved EUIPO (sag R 1008/2016-1) vedrerende en ugyldighedssag mellem Gugler France og Alexander
Gugler,
har

RETTEN (Ottende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, A.M. Collins, og dommerne M. Kancheva og G. De Baere
(refererende dommer),

justitssekreteer: fuldmeegtig M. Marescaux,
under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. april 2017,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. juni
2017,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. juni
2017,

* Processprog: engelsk.
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under henvisning til Rettens skriftlige sporgsmal til parterne og parternes svar pa disse spergsmal, der
blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. og den 20. februar 2018,

og efter retsmodet den 15. marts 2018,

afsagt folgende
Dom

Sagens baggrund
Den 31. august 2005 opnaede sagsogeren Alexander Guglers retsforgeenger, Gugler GmbH, ved den

Europeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) registrering under nr. 3324902 af
folgende EU-figurmeerke (herefter »det anfegtede varemeerke«):

=

Der var blevet ansegt om registrering den 25. august 2003.

De varer og tjenesteydelser, for hvilke det anfeegtede varemaerke blev registreret, henherer under klasse
6, 17, 19, 22, 37, 39 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering
af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemeerker, som revideret og sendret, og svarer i
hver enkelt af disse klasser til folgende beskrivelse:

— klasse 6: »lysbeskyttende indretninger, dvs. rullegardiner, rulleskodder af metal«

— klasse 17: »lyddeempende materialer, dvs. stenuld og skumplast«

— klasse 19: »vinduer, tagbekleedning, dere, porte, vinduesskodder, kasser af glas og plastic til
rullejalousier; glaselementer, nemlig vinterhaver, tage til vinterhaver; lysbeskyttende indretninger,
nemlig vinduesskodder og rullejalousier af plastic«

— klasse 22: »lysbeskyttende indretninger, dvs. markiser af plastic«

— klasse 37: »vinduesmontgrvirksomhed, nemlig montage af dore, [af] porte og [af] vinduer«

— klasse 39: »transport«

— klasse 42: »vinduesmontgrvirksomhed, nemlig projektering af dere, [af] porte og [af] vinduer«.

Den 15. december 2009 registrerede EUIPO den licens til brugen af det anfegtede varemeerke, som
sagsogeren havde givet Gugler GmbH.

Den 17. november 2010 indgav intervenienten, Gugler France, en begeering om, at det anfegtede
varemeerke blev erkleeret ugyldigt, for alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af dette
varemaerke. Denne begeering var stottet pa dels, at indehaveren af det anfsegtede varemserke var i ond
tro ved indgivelsen af ansegningen som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i Radets forordning (EF)
nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemeerker (EUT 2009, L 78, s. 1) [nu artikel 59, stk. 1,
litra b), i Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemeerker
(EUT 2017, L 154, s. 1], dels intervenientens selskabsnavn, der i medfer af fransk lovgivning
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bemyndigede denne til at forbyde brugen af det anfegtede varemerke som omhandlet i artikel 53,
stk. 1, litra c¢), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001],
sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning 2017/1001).

Intervenienten var blevet oprettet i januar 2002 og var den 7. februar 2002 blevet immatrikuleret i
handelsregistret i Besangon (Frankrig) under selskabsnavnet Gugler France. Ifolge dette register og
artikel 2 i selskabets vedteegter har intervenienten til formal »at kebe, forhandle, seelge og iseette
lukninger af bygninger med et hvilket som helst middel og pa en hvilken som helst made«.

Ved afgorelse af 21. december 2011 tog EUIPO’s annullationsafdeling ugyldighedsbegeeringen til folge
for alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det anfegtede varemeerke, pa grundlag af
artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/20009.

Den 16. februar 2012 indgav sagsegeren en klage over annullationsafdelingens afgorelse.

Den 26. august 2013 blev det anfeegtede varemeerke efter sagsogerens ansggning genstand for en delvis
fornyelse, der var begraenset til de varer og tjenesteydelser, der henhegrer under klasse 19, 37 og 42,
som er neevnt i preemis 3 ovenfor. Den delvise fornyelse blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende
nr. 167/2013 af 4. september 2013.

Ved afgorelse af 16. oktober 2013 i sag R 356/2012-4 ophaevede Fjerde Appelkammer ved EUIPO
annullationsafdelingens afgorelse og afslog ugyldighedsbegeeringen.

Den 18. december 2013 indgav intervenienten et sogsmal til Retten til provelse af afgorelsen fra Fjerde
Appelkammer ved EUIPO.

Ved dom af 28. januar 2016, Gugler France mod KHIM — Gugler (GUGLER) (T-674/13, ikke trykt i
Sml., EU:T:2016:44), annullerede Retten denne afgorelse. Retten fandt, at appelkammeret havde
tilsidesat den begrundelsespligt, der er fastsat i artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i
forordning 2017/1001), dels idet den havde truffet afgorelse vedrerende den ugyldighedsgrund, der var
stottet pa artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings
artikel 8, stk. 4, dels idet den havde truffet afgorelse vedrerende den ugyldighedsgrund, der var stottet
pa artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Ved afgorelse af 6. juni 2016 henviste preesidiet for EUIPO’s appelkamre sagen til Forste Appelkammer
under referencen R 1008/2016-1, séiledes at dette kunne vedtage en ny afgerelse i overensstemmelse
med artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001).

Ved afgorelse af 31. januar 2017 (herefter »den anfeegtede afgorelse«) afslog Forste Appelkammer ved
EUIPO klagen over annullationsafdelingens afgerelse, og det fandt, at begeeringen om ugyldighed af
det anfeegtede varemeerke skulle tages til folge pa grundlag af artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning
nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4.

Appelkammeret anforte, at det eldre tegn, som ugyldighedsbegeeringen var stottet pa, var
intervenientens selskabsnavn, Gugler France. Indledningsvis anferte det, at de betingelser, der var
fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, var opfyldt. Det fandt nemlig for det forste, at det
eldre tegn var et erhvervsmeessigt anvendt tegn, der ikke kun havde lokal betydning. I denne
henseende anferte det, at de beviser, som intervenienten havde fremlagt, bl.a. kopierne af dennes
arsberetning for 2002 og 2003 og fakturaer, var tilstreekkelige til at godtgere, at denne under sit
selskabsnavn udevede aktiviteter i forbindelse med dem, som det var blevet oprettet for, inden datoen
for indgivelsen af ansggningen om det anfegtede varemeerke og med en betydning, der ikke kun var
lokal. For det andet anforte appelkammeret, at intervenienten havde erhvervet rettighederne til tegnet
pé datoen for dets immatrikulering i handelsregistret, som er den relevante dato i medfer af artikel L.
210-6 i den franske handelslov, i det foreliggende tilfeelde den 7. februar 2002, dvs. inden datoen for
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indgivelsen af ansegningen om det anfaegtede varemeerke. For det tredje konstaterede appelkammeret,
at intervenientens selskabsnavn i medfer af artikel L. 711-4 i den franske lov om intellektuelle
ejendomsrettigheder, som ugyldighedsbegeeringen var stottet pa, gav denne ret til at forbyde brugen af
et nyere varemeerke, hvis der var risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

Herefter anforte appelkammeret, at den relevante kundekreds var sammensat af franske
erhvervsdrivende slutbrugere med en hegj grad af opmeerksomhed. Det fandt dels, at de varer og
tienesteydelser, der var omfattet af det anfeegtede varemeerke, og de aktiviteter, der var beskyttet af det
eldre tegn, var identiske eller lignede hinanden, dels, at det anfeegtede varemeerke og det eldre tegn
havde en hgj grad af lighed. Appelkammeret konkluderede, at der foreld en risiko for forveksling, og
udledte deraf, at de betingelser, der var opstillet i den franske lovgivning for at forbyde brugen af det
anfeegtede varemeerke, var opfyldt.

Endelig fandt appelkammeret, at den betingelse for anvendelse af rettighedsfortabelse pa grund af
passivitet, som er fastsat i artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 61, stk. 2, i forordning
2017/1001), om, at intervenienten havde haft kendskab til brugen af det anfegtede varemeerke i
Frankrig i fem ar, og at denne havde talt denne brug, ikke var opfyldt.

Parternes pastande

Sagsogeren har nedlagt folgende pastande:

— Den anfegtede afgorelse annulleres.

— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
EUIPO og intervenienten har nedlagt folgende péastande:
— Frifindelse.

— Sagsogeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemaerkninger

Til stotte for segsmalet har sagsegeren fremfort tre anbringender. Det forste anbringende vedrerer en
tilsideszettelse af princippet om god forvaltningsskik. Det andet anbringende vedrerer en tilsidesaettelse
af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og det er i det veesentlige opdelt i to led vedrerende for
det forste en fejlagtig vurdering fra appelkammerets side af betingelserne for anvendelse af artikel 8,
stk. 4, i forordning nr. 207/2009 og for det andet en fejlagtig vurdering af risikoen for forveksling. Det
tredje anbringende vedrorer en tilsideseettelse af samme forordnings artikel 54, stk. 2.

Af procesgkonomiske hensyn, og henset til de serlige omstendigheder i det foreliggende tilfelde, vil
Retten efterprove det andet led i det andet anbringende, der vedrerer en fejlagtig vurdering af risikoen
for forveksling.

Indledningsvis bemeerkes, at ifolge artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 erkleeres
EU-varemeerket ugyldigt efter indgivelse af begeering herom til EUIPO, nar der findes en af de i denne
forordnings artikel 8, stk. 4, omhandlede eldre rettigheder, og betingelserne i dette stykke er opfyldt.
Det fremgar af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, at hvis indehaveren af et ikke-registreret
varemaerke eller af et andet erhvervsmeessigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser
indsigelse, er det varemaerke, der seges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der
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i henhold til medlemsstatens lovgivning vedrerende det pageeldende tegn er erhvervet rettigheder til
tegnet for tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om registrering som EU-varemzerke, og/eller
tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre maerke.

De to forste betingelser, dvs. betingelserne om det paberabte tegns brug og betydning, som ikke kun
ma veere lokal, folger af selve ordlyden i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 og skal derfor
fortolkes i lyset af EU-retten. Forordning nr. 207/2009 fastleegger saledes ensartede standarder for
tegns brug og betydning, der stemmer overens med de principper, som inspirerer den ordning, der er
tilvejebragt ved denne forordning (dom af 24.3.2009, Moreira da Fonseca mod EUIPO - General
Optica (GENERAL OPTICA), T-318/06 — T-321/06, EU:T:2009:77, praemis 33).

Til gengeeld folger det af angivelsen »hvis og i det omfang der i henhold til [...] medlemsstatens
lovgivning vedrgrende det pageeldende tegn«, at de to eovrige betingelser, der fremgar af artikel 8,
stk. 4, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, er betingelser, der er fastlagt ved forordningen, som til
forskel fra de forrige betingelser skal vurderes i henhold til kriterier fastlagt i den lovgivning, der
regulerer det paberabte tegn. Denne henvisning til den lovgivning, der regulerer det paberabte tegn, er
berettiget, idet forordning nr. 207/2009 anerkender, at tegn, der ikke er omfattet af
EU-varemaerkeordningen, kan paberabes over for et EU-varemeerke. Det er derfor kun den lovgivning,
der geelder for det paberabte tegn, der giver mulighed for at fastsla, om tegnet er eldre end
EU-varemeerket, og om det kan berettige et forbud mod brugen af et nyere varemerke (dom af
24.3.2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 — T-321/06, EU:T:2009:77, preemis 34, og af 18.9.2015,
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia mod KHIM - Accelerate (COLOMBIANO COFFEE
HOUSE), T-359/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:651, preemis 24).

I det foreliggende tilfeelde anforte appelkammeret, at intervenienten stottede sig pa artikel L. 711-4 i
den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder suppleret med beviser, der godtgjorde maden,
hvorpa denne lovgivning blev anvendt. Det anferte, at intervenienten havde fremlagt en kopi af en
dom af 24. november 1999 fra cour d’appel de Paris (appeldomstol i Paris, Frankrig) vedrerende en
konflikt mellem pa den ene side et fransk selskabsnavn og pa den anden side et selskabsnavn og eeldre
varemeerker. I denne dom fastslog appeldomstolen i Paris, at uretmeessig tilegnelse eller skade pa et
selskabsnavn ved gengivelse eller efterligning udgjorde illoyal konkurrence, hvis det var godtgjort, at
der var en risiko for forveksling, og at beskyttelsen i henhold til artikel L. 711-4 i den franske lov om
intellektuelle ejendomsrettigheder kreevede, at der forela en risiko for forveksling. Appelkammeret
fandt, at det fremgik af denne bestemmelse og af den made, hvorpa den blev anvendt, at betingelsen
for, at intervenienten kunne forbyde brugen af det anfegtede varemerke pa grundlag af sit
selskabsnavn, var, at der forela en risiko for forveksling.

Appelkammeret konstaterede, at begrebet risiko for forveksling i fransk ret ikke var forskelligt fra dette
begreb i EU-retten, for sa vidt som det forudsatte, at der var lighed mellem dels de varer og
tienesteydelser, der var omfattet af det anfegtede varemeerke og de aktiviteter, der var beskyttet af det
eeldre tegn, dels de omtvistede tegn. Det kunne séledes med rette reesonnere analogt med de kriterier,
der er opstillet for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 1, i
forordning 2017/1001).

I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er det varemeerke, der soges registreret,
hvis indehaveren af et eldre varemeerke rejser indsigelse, udelukket fra registrering, safremt der i
offentlighedens bevidsthed inden for det omrade, hvor det eldre meerke er beskyttet, er risiko for
forveksling, fordi det yngre meerke er identisk med eller ligner det eeldre varemeerke, og varerne eller
tienesteydelserne er af samme eller lignende art.

Ifolge fast retspraksis udger risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pageeldende varer
eller tjenesteydelser hidrerer fra den samme virksomhed eller fra gkonomisk forbundne virksomheder,
en risiko for forveksling. Ifolge denne retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for
forveksling pa grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pageeldende tegn og
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de omhandlede varer eller tjenesteydelser, hvorved der skal tages hensyn til alle relevante faktorer i den
foreliggende sag, seerligt det indbyrdes afheengighedsforhold mellem dels ligheden mellem tegnene, dels
ligheden mellem de pageeldende varer eller tjenesteydelser (jf. dom af 9.7.2003, Laboratorios RTB mod
KHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, preemis 30-33
og den deri neevnte retspraksis).

Sagsogeren har gjort geeldende, at han indtil oktober 2009 udevede sin aktivitet i neer
forretningsmzessig forbindelse med intervenienten, og at de varer, som sidstnaevnte solgte, hidrorte fra
den virksomhed, der var indehaver af det anfegtede varemeerke, og derneest fra den virksomhed, der
var indehaver af licensen til dette varemeerke, dvs. i begge tilfeelde Gugler GmbH. Intervenienten
reklamerede med vinduer, som denne solgte, som om de var fremstillet i Maxdorf (Tyskland), som er
den by, hvor Gugler GmbH har sit hjemsted. Sagsogeren har anfort, at intervenienten i den periode,
hvori denne solgte Gugler GmbH’s varer i Frankrig, gjorde opmerksom pa deres tyske oprindelse.
Den relevante kundekreds kunne saledes ikke veere blevet vildledt med hensyn til deres oprindelse, og
der var ingen risiko for forveksling.

Endelig har sagsogeren anfort, at der efter atbrydelsen af forretningsforbindelsen mellem Gugler GmbH
og intervenienten i 2010 ikke lengere var risiko for forveksling, fordi intervenienten endrede
firmanavnet, fik leveret varer fra en anden tysk vinduesfabrikant og ikke leengere solgte varer under
varemeerket GUGLER.

Det skal bemeerkes, at den dato, der skal tages i betragtning for at bedemme risikoen for forveksling, er
datoen for indgivelsen af anspgningen om registrering af det anfeegtede varemzerke, dvs. den 25. august
2003.

Sagsogerens argumenter, hvorefter der ikke var risiko for forveksling efter afbrydelsen af
forretningsforbindelsen mellem Gugler GmbH og intervenienten i 2010, ma derfor forkastes som
uvirksomt.

Det skal imidlertid undersoges, om det forhold, at der pa datoen for indgivelsen af ansggningen om det
anfeegtede varemaerke var gkonomiske forbindelser mellem indehaveren af det anfegtede varemaerke
og indgiveren af ugyldighedsbegeeringen, er til hinder for, at det kan fastslas, at der foreligger en risiko
for forveksling.

Appelkammeret fandt, at selv hvis det blev lagt til grund, at den relevante kundekreds udviste en hgj
grad af opmeerksomhed, neutraliserede det forhold, at de omtvistede tegn var identiske for sa vidt
angik deres seerpreegede bestanddel, den svage grad af lighed mellem visse varer og tjenesteydelser, der
var omfattet af det anfegtede varemeerke, og de aktiviteter, der var beskyttet af det eeldre tegn. Det
anforte, at de forbrugere, der var blevet udsat for selskabsnavnet pa omradet for lukning af bygninger,
med rimelighed ville tro, at identiske eller lignende lukninger og dermed forbundne isolationsvarer, der
blev markedsfort i Frankrig under varemeerket GUGLER, havde den samme handelsmeessige
oprindelse, og konkluderede séledes, at der forela en risiko for forveksling.

I den anfegtede afgorelse forkastede appelkammeret sagsogerens argument vedrgrende det forhold, at
intervenienten og Gugler GmbH indgik i et distributionsnet. Det anforte, at der ikke var noget, der
godtgjorde, at kundekredsen kendte til eksistensen af distributionsaftalen, og at det forhold, at de
varer, der blev fremstillet i Tyskland blev solgt i Frankrig under varemerket GUGLER, ikke gav
Gugler GmbH nogen ret til dette varemaerke i Frankrig, fordi brugen af et varemserke i henhold til
fransk lovgivning ikke skabte enerettigheder over dette.

Det skal bemzerkes, at der pa datoen for indgivelsen af ansegningen om registrering af det anfegtede

varemeerke, den 25. august 2003, var forretningsmzessige forbindelser mellem intervenienten og Gugler
GmbH, som dengang var indehaver af det anfeegtede varemzerke. Intervenienten var nemlig distributer
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for Gugler GmbH’s varer i Frankrig. Deres forretningsmeessige forbindelser gik tilbage til 2000, pa
hvilket tidspunkt intervenienten stadig kaldte sig PK Fermetures. Fra juli 2002 var Gugler GmbH
indehaver af 498 kapitalandele i intervenienten.

Endvidere stiftede Gugler GmbH i 2003 sammen med franske partnere, herunder intervenientens
grundleeggere, selskabet Gugler Europe, som siden den 28. august 2003 har veret indehaver af det
franske figurmeerke GUGLER. Gugler Europe gav intervenienten licens til dette varemzerke.

I den foreliggende sag opstar spergsmalet, om eksistensen af en gkonomisk forbindelse pa datoen for
indgivelsen af ansegningen om registrering af det anfegtede varemeerke mellem indehaveren af det
anfegtede varemeerke og indgiveren af ugyldighedsbegeeringen er til hinder for, at det kan konstateres,
at der foreligger en risiko for forveksling, der er defineret som »risikoen for, at det i kundekredsen kan
antages, at de pageeldende varer eller tjenesteydelser hidrgrer fra den samme virksomhed eller fra
okonomisk forbundne virksomheder«.

I denne henseende skal det bemeerkes, at konstateringen af en risiko for forveksling har til formal at
beskytte varemaerkets funktion som angivelse af oprindelse, idet den gor det muligt at modseette sig
registreringen af et varemeerke eller at begeere det erkleret ugyldigt, hvis der er en risiko for, at
forbrugeren vil blive vildledt med hensyn til de omhandlede varers og tjenesteydelsers oprindelse, idet
denne fejlagtigt tror, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede tegn, hidrerer fra
den samme virksomhed eller fra ekonomiske forbundne virksomheder.

Varemeerkets afgorende funktion er at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen,
der er omfattet af varemeerket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed seettes i
stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser
med en anden oprindelse. For at varemeerket kan udeve sin funktion som en vaesentlig bestanddel af
den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemfores og opretholdes efter traktaten, skal det
saledes udgere en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet
fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf.
dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, preemis 48 og den deri neevnte
retspraksis, og af 8.6.2017, W.F. Gozze Frottierweberei og Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, preemis 41
og den deri neevnte retspraksis).

For at sikre denne oprindelsesgaranti, som er varemerkets veesentligste funktion, ma
varemeerkeindehaveren beskyttes mod konkurrenter, som matte onske at misbruge meerkets stilling og
omdemme til at saelge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette meerke (dom af 12.11.2002,
Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, preemis 50).

I det foreliggende tilfeelde forudseetter konstateringen af, at der foreligger en risiko for forveksling med
hensyn til oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det anfeegtede varemeerke, at
den relevante kundekreds fejlagtigt kunne tro, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette,
og de aktiviteter, der er beskyttet af det aeldre tegn, hidrerer fra gkonomisk forbundne virksomheder.

I det foreliggende tilfeelde er de varer, der er omfattet af det anfegtede varemeerke, imidlertid netop
fremstillet af Gugler GmbH, og indehaveren af det eldre selskabsnavn er distributeren af disse varer.
Der er derfor tale om en sag, hvor det forhold, at forbrugeren kunne tro, at de omhandlede varer og
tjenesteydelser hidrerer fra gkonomisk forbundne virksomheder, ikke udger en fejl med hensyn til
deres oprindelse.

Endvidere opstir spergsmalet, om det, sdledes som appelkammeret har anfort, er nedvendigt for at

udelukke risikoen for forveksling, at forbrugeren skal have kendskab til den gkonomiske forbindelse,
der findes mellem indehaveren af det eeldre tegn og indehaveren af det anfegtede varemeerke.

ECLIL:EEU:T:2018:598 7



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Dowm Af 25.9.2018 — sAG T-238/17
GuGLER MOD EUIPO — GuGLEr FrancE (GUGLER)

Som EUIPO har anfert, kendte den franske kundekreds sandsynligvis ikke eksistensen af Gugler GmbH
og det forhold, at denne virksomhed fremstillede de varer, som intervenienten distribuerede, da
sidstnaevnte ikke udtrykkeligt gav sig til kende som Gugler GmbH’s distributer. EUIPO har anfert, at
det forhold alene, at intervenienten preesenterede sine varer som fremstillet i Maxdorf i Tyskland, ikke
er tilstreekkeligt til, at den franske kundekreds vidste, at der var tale om det sted, hvor Gugler GmbH
havde sit hjemsted.

Risikoen for forveksling er af objektiv karakter. Det er navnlig ikke pakraevet, at forbrugeren ved, at han
begar en fejl, hvis han tror, at de omhandlede varer og tjenesteydelser hidregrer fra den samme
virksomhed eller gkonomisk forbundne virksomheder. P4 samme made kan det heller ikke kreeves, at
forbrugeren ved, at han ikke vil tage fejl med hensyn til varernes oprindelse, fordi han har kendskab
til, at der er en gkonomisk forbindelse mellem indehaverne af de omtvistede tegn.

Det fremgar af retspraksis, at den ngjagtige handelsmzessige oprindelse, som den relevante kundekreds
tilleegger de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de to omtvistede varemeerker, veegter ganske
lidt for sa vidt angéar spergsmalet om, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling af disse. Det
veesentlige er sporgsmélet om, hvorvidt den relevante kundekreds i de to tilfeelde vil kunne opfatte
denne handelsmeessige oprindelse som én og samme (dom af 9.6.2010, Munoz Arraiza mod KHIM -
Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09,
EU:T:2010:226, preemis 26).

Det skal séledes, i modseetning til det, som appelkammeret har anfort, leegges til grund, at det ikke er
nodvendigt for at udelukke, at der foreligger en risiko for forveksling, nér indehaverne af de
omtvistede tegn er gkonomisk forbundne, at forbrugeren har kendskab til denne gkonomiske
forbindelse.

Det fremgar heraf, at den okonomiske forbindelse, der eksisterer mellem intervenienten, som er
indehaver af det eeldre selskabsnavn, og Gugler GmbH, der var indehaver af det anfeegtede varemeerke
pa datoen for indgivelsen af registreringsansegningen, er til hinder for, at det kan konstateres, at der
foreligger en risiko for forveksling.

Det var saledes med urette, at appelkammeret konkluderede, at der foreld en risiko for forveksling, og
det andet led i det andet anbringende skal derfor tages til folge.

Den anfaegtede afgorelse skal folgelig annulleres, uden at det inden for rammerne af det andet
anbringendes forste led er nedvendigt at undersege, om appelkammeret anvendte betingelserne for
anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 fejlagtigt. Det er folgelig heller ikke

nodvendigt at treffe afgorelse om det forste og det tredje anbringende eller om EUIPO’s argumenter
vedregrende sporgsmalet om visse bilag til steevningens antagelse til realitetsbehandling.

Sagsomkostninger

I henhold til procesreglementets artikel 134, stk. 1, péalegges det den tabende part at betale
sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt pastand herom.

Da EUIPO har tabt sagen, bor det péleegges dette at beere sine egne omkostninger og at betale
sagsogerens omkostninger i overensstemmelse med dennes pastand herom.

Da intervenienten ikke har fiet medhold i sine pastande, bor denne bzere sine egne omkostninger.
Pa grundlag af disse premisser

udtaler og bestemmer
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RETTEN (Ottende Afdeling):

1) Afgorelsen, der blev truffet den 31. januar 2017 af Forste Appelkammer ved Den Europeiske
Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1008/2016-1), annulleres.

2) EUIPO berer sine egne omkostninger og betaler de af Alexander Gugler aftholdte
omkostninger.

3) Gugler France beerer sine egne omkostninger.
Collins Kancheva De Baere
Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 25. september 2018.

Underskrifter
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