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W Samling af Afgerelser

RETTENS DOM (Sjette Afdeling)

29. juni 2017 *

»EU-varemaerker — ugyldighedssag — EU-ordmeerket CIPRIANI — ingen ond tro — artikel 52, stk. 1,
litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ingen tilsideseettelse af en ret til en kendt persons navn —
artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009«

I sag T-343/14,
Arrigo Cipriani, Venedig (Italien), ved advokaterne A. Vanzetti, G. Sironi og S. Bergia,
sagsoger,

mod

Den Europeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Crespo Carrillo, som
befuldmeegtiget,

sagsagt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten,
Hotel Cipriani Srl, Venedig, forst ved solicitor C. Hoole, derefter ved barristers T. Alkin og B.
Brandreth, solicitors W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall og A. Ward og endelig ved barrister B.
Brandreth og solicitors A. Poulter og P. Brownlow,
angdende en pastand om annullation af afgerelse truffet den 14. marts 2014 af Fjerde Appelkammer
ved EUIPO (sag R 224/2012-4) vedrerende en ugyldighedssag mellem Arrigo Cipriani og Hotel
Cipriani,
har

RETTEN (Sjette Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, G. Berardis, og dommerne S. Papasavvas og O. Spineanu-Matei
(refererende dommer),

justitssekreteer: fuldmeegtig 1. Dragan,
under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. maj 2014,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
26. september 2014,

* Processprog: engelsk.
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under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den
1. oktober 2014,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. januar 2015,

under henvisning til intervenientens duplik, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. april
2015,

under henvisning til eendringen af sammenseetningen af Rettens afdelinger,
under henvisning til omfordelingen af sagen til Sjette Afdeling og til en ny refererende dommer,
under henvisning til foranstaltningerne med henblik pa sagens tilretteleeggelse af 16. november 2016,

under henvisning til Rettens spergsmal til sagsegeren og besvarelsen af disse spergsmal, der blev
indgivet til Rettens Justitskontor den 1. december 2016,

efter retsmedet den 23. januar 2017,

afsagt folgende

Dom

Tvistens baggrund

I 1956 grundlagde Giuseppe Cipriani, der var far til sagsegeren, Arrigo Cipriani, og en tredjemand
Hotel Cipriani SpA, som er den retlige forgeenger for intervenienten. I marts 1958 slog hotellet med
navnet Cipriani derene op.

I 1966 blev de kapitalandele i den retlige forgeenger for intervenienten, som den tredjemand, der havde
deltaget i selskabets grundleeggelse, besad, overfort til Stondon, Ondale and Patmore Company Ltd.

I 1967 indgik Giuseppe Cipriani og Stondon, Ondale and Patmore Company en aftale, i henhold til
hvilken alle kapitalandele i den retlige forgeenger for intervenienten, som forstenzevnte besad, blev
overfort til sidstneevnte (herefter »aftalen af 1967«). Den omtalte retlige forgeenger fik ligeledes i
henhold til den neevnte aftale tilladelse til at bruge navnet Cipriani pa visse betingelser.

Den 12. december 1969 ansegte den retlige forgeenger for intervenienten om registrering af det
italienske ordmeerke CIPRIANI, der blev registreret den 9. december 1971 under nr. 254410, bla. for
tienesteydelser, som svarer til folgende beskrivelse: »hoteller, restauranter, barer, cafeterier, snackbarer
og restaurationsvirksomhed«.

Den 1. april 1996 indgav den retlige forgenger for intervenienten en ansegning om registrering af et
EU-varemeerke til Den Europeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til
Radets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT 1994, L 11, s. 1),
med senere eendringer (erstattet af Rédets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om
EU-varemeerker (EUT 2009, L 78, s. 1)).

Varemeerket, der er sogt registreret, er ordtegnet CIPRIANI.
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De varer og tjenesteydelser, som varemerkeansggningen vedrerte, henhgrer under klasse 16, 35 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 for hver enkelt af disse klasser
til folgende beskrivelse:

— klasse 16: »tryksager, pap og varer heraf og billetter, aviser, tidsskrifter, brochurer, boger og
papirhandlervarer, skrivetoj, adresseboger og dagbeger, personlige aftalekalendere, fotografier og
plakater, spillekort, lykenskningskort, postkort, kort og billeder«

— klasse 35: »annonce- og reklamevirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger, pr, marketing og
salgsfremmende foranstaltninger, hoteldrift«

— klasse 42: »hoteller, hotelreservation, restauranter, cafeterier, offentlige spisesteder, barer, catering,
udbringning af drikkevarer til umiddelbar indtagelse«.

EU-varemeerkeansogningen blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 26/1997 af 3. november
1997. Det ansegte varemzerke blev registreret den 9. juli 1998 under nr. 115824.

I 2006 blev intervenienten ved EUIPO registreret som indehaver af det anfeegtede varemeerke.

Den 31. juli 2009 indgav sagsegeren en ugyldighedsbegeering til EUIPO vedrerende det anfegtede
varemeerke for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det var blevet registreret. De
ugyldighedsgrunde, der blev paberabt til stotte for den neaevnte begeering, var for det forste dem, der er
omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, for sa vidt som EU-varemeerket var
blevet registreret i ond tro, og for det andet artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009,
sammenholdt med artikel 8, stk. 3, i Codice della Proprieta Industriale (den italienske lov om industriel
ejendomsret, herefter »CPI«), for sa vidt som det neevnte varemeerke kreenkede retten til en kendt
persons navn — nemlig navnet Cipriani — hvis omdemme er strengt tilknyttet sagsegerens person, der
er en kulturperson, hvis restaurationsvirksomhed er kendt verden over.

Ved afgorelse af 29. november 2011 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegeeringen. For det
forste fandt annullationsafdelingen, at denne skulle afvises, for sa vidt som den var stottet pa
artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, med den begrundelse at en national retsinstans,
der var kompetent pa omradet for EU-varemzerker, allerede havde truffet endelig afgorelse om det
samme sporgsmal. For det andet fandt den, at sagsegeren for sa vidt angar hotel- og
restaurationsydelser samt de tilknyttede tjenesteydelser indeholdt i klasse 42 bevidst havde téalt brugen
af det anfegtede varemeerke i mere end fem 4ar som omhandlet i CPI's artikel 28.
Annullationsafdelingen konkluderede, at ugyldighedsbegeeringen med hensyn til de nevnte
tjenesteydelser skulle forkastes, for sa vidt som den var stottet pa samme forordnings artikel 53, stk. 2,
litra a). Hvad for det tredje angéar de varer og tjenesteydelser, der henhgrer under klasse 16 og 35,
forkastede annullationsafdelingen ugyldighedsbegeeringen, for s& vidt som den var stottet pa
forordningens artikel 53, stk. 2, litra a), sammenholdt med CPIs artikel 8, stk. 3, med den
begrundelse, at der ikke var sket en kreenkelse af retten til sagsogerens navn.

Den 27. januar 2012 indgav sagsegeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning
nr. 207/2009 over annullationsafdelingens afgorelse.

Ved afgorelse af 14. marts 2014 (herefter »den anfegtede afgorelse«) gav Fjerde Appelkammer ved
EUIPO afslag pa sagsogerens klage.

Hvad for det forste angar ugyldighedsbegeeringen, for sa vidt som den var stottet pa artikel 52, stk. 1,
litra b), i forordning nr. 207/2009, konkluderede appelkammeret, at der ikke foreld ond tro. I denne
forbindelse bemeerkede det, at den retlige forgeenger for intervenienten og derefter intervenienten selv
havde veeret »direktor for [Hotel Cipriani]« siden 1960’erne, og at sidstneevnte var indehaver af det

ECLLLEU:T:2017:458 3



15

16

17

DOM AF 29.6.2017 — SAG T-343/14,
CIPRIANI MOD EUIPO — HOTEL CIPRIANI (CIPRIANI)

italienske ordmeerke CIPRIANI, der blev registreret den 9. december 1971 under nr. 254410 for varer
og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 32, 33 og 42 i Nicearrangementet. Appelkammeret anforte, at dette
varemeerke ikke var blevet anfegtet af sagsegeren. Det vurderede saledes, at ansegningen om
registrering af et EU-varemeerke for aktiviteter, der er blevet udevet lovligt i arevis, pa ingen made
udgjorde en handling i ond tro. Appelkammeret preeciserede derudover, at dom af 9. december 2008
afsagt af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i forste instans (England &
Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige) (herefter »dommen af
2008«), stottede sig pa en udferlig, klar og overbevisende begrundelse, og at appelkammeret foretog
henvisning hertil, selv om denne nationale dom ikke var bindende.

For det andet afslog appelkammeret ugyldighedsbegeeringen, for sa vidt som den var stettet pa
artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med CPI’s artikel 8, stk. 3. For det
forste fandt det, at de beviser, som sagsogeren havde fremlagt, udelukkende bestod af dokumenter,
hvori han var angivet med sit fornavn og efternavn sat sammen — dvs. Arrigo Cipriani — og at
efternavnet Cipriani alene ikke var nok til at identificere den person, som de neevnte dokumenter
henviste til. Heraf udledte appelkammeret, at det anfegtede varemeerke ikke kreenkede sagsogerens
navn, idet denne eventuelt kunne have paberabt sig navnet Arrigo Ciprianis omdemme. For det andet
fandt det, at CPI's artikel 8, stk. 3, havde til formal at forebygge enhver utilberlig udnyttelse af en
almindeligt kendt persons navn og ikke kunne finde anvendelse, nir ansggningen om
varemeerkeregistrering var foretaget af en person, der bar samme navn. Idet den retlige forgeenger for
intervenienten imidlertid i den foreliggende sag var den lovlige retsefterfolger for Giuseppe Cipriani,
der var sagsegerens far, forela den i CPI’s artikel 8, stk. 3, omhandlede situation ikke. For det tredje
havde sagsogeren ikke godtgjort, om og pa hvilken made italiensk ret regulerede det tilfeelde, hvor to
personer har det samme efternavn, og det tilfeelde, hvor det omhandlede navn var blevet kendt, efter
at det anfeegtede tegn var begyndt at blive benyttet i handelen.

For det tredje fandt appelkammeret, at det folgelig ikke skulle undersoges, hvorvidt sagsegeren havde
talt intervenientens brug af det anfeegtede varemaerke, eller hvorvidt hans ugyldighedsbegeering skulle

afvises, for sa vidt som spergsmalet i forhold til intervenientens angivelige onde tro var genstand for en
afgorelse, der havde faet retskraft, fordi det var blevet behandlet i dommen af 2008.

Parternes pastande
Sagsogeren har nedlagt folgende pastande:
— Den anfegtede afgorelse annulleres.

— Det anfegtede varemeerke erkleeres ugyldigt for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er
registreret.

— Subsidieert erkleres det anfegtede varemeerke ugyldigt for alle andre varer og tjenesteydelser
end »hoteller og hotelreservation«.

— Mere subsidieert erkleeres det anfeegtede varemeerke ugyldigt med hensyn til tjenesteydelser som
»restauranter, cafeterier, offentlige spisesteder, barer, catering; udbringning af drikkevarer til

umiddelbar indtagelse«.

— Mest subsidieert hjemvises sagen til EUIPO, saledes at sidstneevnte kan erkleere varemeerket
ugyldigt.

— Sagsegeren tilkendes samtlige sagsomkostninger i forbindelse med den foreliggende sag.
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EUIPO og intervenienten har nedlagt folgende péastande for Retten:
— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemaerkninger

Sagsogeren har til stotte for segsmalet anfert to anbringender, hvoraf det forste vedrerer
tilsideseettelsen af artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med CPI’s
artikel 8, stk. 3, og det andet vedrorer tilsideseettelsen af samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra b).

Retten mener, at det andet anbringende skal efterproves forst.

Det andet anbringende vedrorende tilsidescettelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009

Sagsogeren mener, at den anfegtede afgorelse er fejlagtig, for sd vidt som appelkammeret
konkluderede, at der ikke foreld ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009 ved indgivelsen af ansggningen om registrering af det anfeegtede varemaerke.

EUIPO og intervenienten har bestridt sagsegerens argumenter.

Det skal bemeerkes, at EU-varemeerkesystemet bygger pa det princip, der fremgar af artikel 8, stk. 2, i
forordning nr. 207/2009, hvorefter den forste anseger tildeles en eneret. I henhold til dette princip
kan et varemeerke kun registreres som EU-varemeerke, for si vidt som et eeldre varemeerke ikke er til
hinder herfor, uanset om der er tale om navnlig et EU-varemeerke, et varemeerke, der er registreret i
en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, et varemeerke, som er
genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, eller et varemaerke, som
er genstand for en international registrering med retsvirkning i Den Europeeiske Union. Med
forbehold for en eventuel anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er den
omstendighed alene, at tredjemand har brugt et ikke-registreret varemeerke, derimod ikke til hinder
for, at et identisk eller lignende varemeerke registreres som EU-varemeerke for varer eller
tjenesteydelser af samme eller lignende art (jf. dom af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM - Salini
Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, preemis 17 og den deri neevnte retspraksis,
og af 28.1.2016, Gugler France mod KHIM - Gugler (GUGLER), T-674/13, ikke trykt i Sml,
EU:T:2016:44, preemis 70).

Anvendelsen af dette princip er bl.a. nuanceret af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, i
medfor af hvilken et EU-varemaerke ma erkleres ugyldigt efter indgivelse af begeering herom til EUIPO
eller ved fremseaettelse af modkrav under en sag om varemeerkekreenkelse, nar ansegeren ved
indgivelsen af ansegningen om registrering af varemeerket var i ond tro. Det pahviler indgiveren af
ugyldighedsbegeeringen, som onsker at stotte sig pa denne grund, at godtgere tilstedeveerelsen af de
omsteendigheder, der gor det muligt at fastsla, at indehaveren af et EU-varemeerke var i ond tro i
forbindelse med indgivelsen af ansegningen om registrering af dette (jf. dom af 26.2.2015, Pangyrus
mod KHIM — RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:115, preemis 63
og den deri neevnte retspraksis).

Begrebet ond tro, der fremgar af artikel 52, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009, er ikke defineret,

afgreenset eller blot beskrevet pa nogen made i lovgivningen (dom af 1.2.2012, Carrols mod KHIM -
Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, preemis 44).
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Det skal bemeerkes, at Domstolen i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli
(C-529/07, EU:C:2009:361), gav flere preeciseringer vedrgrende méaden, hvorpa begrebet ond tro som
omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes.

Ifolge Domstolen skal der med henblik pa at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansggeren, som
omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, tages hensyn til alle de relevante
faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelda pa tidspunktet for indgivelsen af
ansegningen om registrering af et tegn som EU-varemeerke, og navnlig for det forste den
omstendighed, at ansegeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et
identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling
med det tegn, som er sogt registreret, for det andet ansegerens hensigt om at forhindre denne
tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og for det tredje den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands
tegn og det tegn, der er segt registreret, nyder (dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, preemis 53).

Det fremgér af den formulering, som Domstolen anvendte i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, preemis 53), at de faktorer, der er opregnet deri, kun er
illustrationer blandt en raekke forhold, der kan tages i betragtning med henblik pa at afgere, om en
anspgger om registrering eventuelt var i ond tro pa tidspunktet for indgivelsen af
varemeerkeansegningen (jf. dom af 26.2.2015, COLOURBLIND, T-257/11, ikke trykt i Sml,
EU:T:2015:115, preemis 67 og den deri neevnte retspraksis).

Det ma saledes antages, at der inden for rammerne af den helhedsvurdering, der foretages i henhold til
artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, ligeledes kan tages hensyn til oprindelsen af det
omtvistede tegn, brugen af det siden dets etablering, den forretningsmeessige logik, der ligger til grund
for indgivelsen af ansegningen om registrering af tegnet som EU-varemeerke, samt tidsforlebet for
heendelserne, der var kendetegnende for denne indgivelse (jf. dom af 26.2.2015, COLOURBLIND,
T-257/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:115, preemis 68 og den deri neevnte retspraksis; jf. ligeledes i
denne retning dom af 11.7.2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, preemis 23).

Det er bla. i lyset af de ovenstiende betragtninger, at lovligheden af den anfegtede afgorelse skal
kontrolleres, for sa vidt som appelkammeret konkluderede, at der ikke foreld ond tro pa tidspunktet
for indgivelsen af ansegningen om registrering af det anfegtede varemzerke.

Det skal indledningsvis bemaerkes, at det er ubestridt, at tilstedeveerelsen af den angivelige onde tro
skulle godtgeres pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om registrering af det anfegtede
varemeerke — dvs. den 1. april 1996 (herefter »den relevante dato«).

Neerveerende anbringende bestar i det veesentlige af to led om for det forste den kortfattede karakter af
begrundelsen for den anfaegtede afgorelse i forhold til analysen af ugyldighedsbegeeringen i henhold til
artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og for det andet om appelkammerets fejlagtige
vurdering med hensyn til tilstedeveerelsen af ond tro hos den retlige forgeenger for intervenienten.

Det forste led om den kortfattede karakter af begrundelsen for den anfeegtede afgorelse i forhold
til analysen af ugyldighedsbegceringen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009

Idet sagsogeren har paberabt sig den kortfattede karakter af begrundelsen for den anfegtede afgorelse i
forhold til analysen af ugyldighedsbegeeringen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009, skal det bemeerkes, at selv hvis en sddan kortfattet karakter anerkendes, kan denne ikke
medfore, at den anfegtede afgorelse ikke er tilstreekkeligt begrundet.
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Det skal nemlig bemeerkes, at EUIPO’s afgorelser i henhold til artikel 75 i forordning nr. 207/2009 skal
begrundes. Denne begrundelsespligt, der ogsa felger af artikel 296 TEUF, har veeret genstand for fast
retspraksis, hvorefter det af begrundelsen klart og utvetydigt skal fremgd, hvilke betragtninger den
ophavsmand, som har udstedt retsakten, har lagt til grund, for at gere det muligt for det forste for de
berorte effektivt at udeve deres ret til at kraeve en retslig kontrol af den anfaegtede afgorelse og for det
andet for Unionens retsinstanser at efterprove afgerelsens lovlighed (jf. dom af 12.2.2015, Vita Phone
mod KHIM (LIFEDATA), T-318/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:96, preemis 46 og den deri neevnte
retspraksis; jf. ligeledes i denne retning dom af 13.12.2011, Meica mod KHIM — Bésinger Fleischwaren
(Schinken King), T-61/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:733, preemis 17 og den deri neevnte retspraksis).

Det skal imidlertid konstateres, at appelkammeret i den anfegtede afgorelse foretog en analyse af
sagens omsteendigheder og besvarede de argumenter, som sagsegeren fremforte.

Idet appelkammeret fastholdt den forretningsmeessige logik hos den retlige forgeenger for
intervenienten, som allerede var indehaver af et identisk nationalt ordmeerke, forkastede det saledes
sagsogerens argumenter om, at den neevnte retlige forgeenger havde sogt at skade ham og at drage
fordel af navnet Ciprianis omdomme.

Idet appelkammeret udtrykkeligt henviste til dommen af 2008, forkastede det desuden sagsogerens
argumenter vedrorende en angivelig hensigt hos den retlige forgsenger for intervenienten om at drage
fordel af hans omdemme savel som argumenterne vedrgrende forhandlingerne i USA, for sa vidt som
lignende argumenter var blevet behandlet i den neevnte dom, uden at der var behov for, at
appelkammeret gentog dommens begrundelser.

Uagtet sporgsmalet, om tilstedeveerelsen af sidstneevnte dom kunne medfere, at ugyldighedsbegeeringen
skulle afvises, for sa vidt som den var stottet pa artikel 52, stk. 1, litra b), forordning nr. 207/2009, med
den begrundelse, at den retskraftigt havde truffet afgerelse med hensyn til spergsmalet om den retlige
forgeenger for intervenientens angivelige onde tro, folger det af fast retspraksis, at selv om EUIPO ikke
er bundet af de afgorelser, der treeffes af de nationale myndigheder, kan disse sidstneaevnte afgorelser,
uden at veere bindende eller afgorende, ikke desto mindre tages i betragtning af EUIPO som indicier
inden for rammerne af bedemmelsen af de omhandlede faktiske omstendigheder (jf. dom af
18.3.2016, Karl-May-Verlag mod KHIM - Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13,
EU:T:2016:161, preemis 36 og den deri neevnte retspraksis). Felgelig kan det ikke foreholdes
appelkammeret, at dette i den anfegtede afgorelse henviste til dommen af 2008.

Det folger af det ovenstiende, at den anfegtede afgorelse for si vidt angér analysen af
ugyldighedsbegeeringen péa grundlag af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er
tilstreekkeligt begrundet. Folgelig skal dette anbringendes forste led forkastes.

Det andet led vedrorende appelkammerets fejlagtige bedommelse med hensyn til tilstedevcerelsen
af ond tro hos den retlige forgcenger for intervenienten

Sagsogeren er af den opfattelse, at det var med urette, at appelkammeret konkluderede, at der ikke
forela ond tro hos den retlige forgeenger for intervenienten pa den relevante dato.

— Hensyntagen til tilstedeveerelsen af det celdre italienske ordmeerke CIPRIANI og den retlige forgcenger
for intervenientens angivelige hensigt til at drage fordel af navnet Ciprianis omdomme sdvel som af
sagsogerens navns omdemme

Med henblik pé at konkludere, at der ikke foreld ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i
forordning nr. 207/2009 pa den relevante dato, angav appelkammeret i den anfegtede afgorelses
punkt 32, at den neevnte retlige forgeenger og derefter intervenienten selv havde veeret »direktor for
[Hotel Cipriani]« siden 1960’erne, og at sidstneevnte var indehaver af det italienske ordmeerke
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CIPRIANI, der blev registreret den 9. december 1971 »for klasserne 29, 30, 32, 33 og 42«, idet dette
varemerke ikke var blevet anfegtet. Det vurderede saledes, at ansegning om registrering af et
EU-varemeerke for aktiviteter, der var blevet udevet lovligt i arevis, pd ingen made udgjorde en
handling i ond tro.

Sagsogeren har anfegtet appelkammerets vurdering, idet han har gjort geeldende, at tilstedeveerelsen af
den onde tro skal pavises pa baggrund af omsteendighederne i den foreliggende sag, der vil kunne vise,
at der foreligger ond tro hos ansegeren om registrering af et varemzerke, selv om denne registrering er
forbundet med en lovligt udfert virksomhed. I den foreliggende sag har den retlige forgeenger for
intervenienten haft til hensigt at skade sagsogerens virksomhed inden for branchen for uaftheengige
restauranter og at opna en registrering, der, som dette har veeret tilfeeldet, ville kunne paberabes med
henblik pa at indlede retlige og administrative procedurer mod sagsegeren og hans familie i forhold til
deres aktiviteter i den neevnte branche. Derudover har denne haft til hensigt af drage fordel af det
omdemme, som navnet Cipriani havde inden for denne branche pa den relevante dato.

Denne argumentation fra sagsegerens side kan ikke tages til folge.

Det skal, saledes som appelkammeret i det veesentlige har angivet i den anfegtede afgorelses punkt 32,
for det forste konstateres, at sagsogeren ikke skaber tvivli om den omstendighed, at den retlige
forgeenger for intervenienten pa den relevante dato allerede var indehaver af et andet
CIPRIANI-varemeerke, nemlig det italienske ordmserke CIPRIANI, der blev ansegt om den
12. december 1969 og registreret den 9. december 1971 under nr. 254410, for bl.a. »hoteller,
»restauranter«, »barer«, »cafeterier«, »snackbarer« og »restaurationsvirksomhed« (jf. premis 4
ovenfor). Sagsegeren bekreeftede under retsmodet ikke at have anfegtet hverken registreringen eller
brugen af dette varemeerke.

Det bemeerkes imidlertid, at udvidelsen af beskyttelsen af et nationalt varemeerke ved at lade det
registrere som EU-varemeerke ifolge retspraksis udger et led i en virksomheds almindelige
forretningsstrategi (jf. i denne retning dom af 1.2.2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL,
T-291/09, EU:T:2012:39, preemis 58, og af 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines mod KHIM - Fors
MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, preemis 23). Det kan séledes findes, at ansegningen om
registrering af det anfegtede varemeerke udgjorde en del af forretningsstrategien for den retlige
forgeenger for intervenienten.

Det er rigtigt, at sagsogeren har gjort geeldende, at den retlige forgeenger for intervenienten, idet denne
udelukkende opererer inden for hotelbranchen, handlede i ond tro, for s& vidt som denne indgav det
anfeegtede varemeerke uden at have til hensigt at bruge det for andre tjenesteydelser end hotelydelser —
bla. for tjenesteydelser i forbindelse med uathaengige restauranter. Sagsegernes argument skal
imidlertid forkastes. Det skal nemlig, siledes som intervenienten har gjort det, bemeerkes, at det er
ubestridt, at den neevnte retlige forgeenger pa den relevante dato tilbed restaurationsydelser til sine
hotelgeester, men ogsa til andre kunder. Folgelig fremgar det ikke af omstendighederne i neerveerende
sag, at den retlige forgeenger pa samme dato ikke havde til hensigt at bruge det anfegtede varemeerke i
forbindelse med de restaurationsydelser, for hvilke det var seogt registreret. Desuden har sagsegeren
ikke fremlagt noget bevis til stotte for sit anbringende om, at samme retlige forgeenger har haft det ene
formal, at skade hans virksomhed inden for branchen for atheengige restauranter.

Endelig kan det ikke af den omstendighed, at den retlige forgeenger for intervenienten ansegte om
registrering for tjenesteydelser, der henhorer i klasse 42, men ogsa for varer og tjenesteydelser, der
henhgrer i klasse 16 og 35, konkluderes, at denne havde til hensigt at forfolge noget andet formal end
den erhvervsmeessige og forudsigelige udvikling af sine aktiviteter.

For det andet har sagsegeren heevdet, at den retlige forgeenger for intervenienten har haft til hensigt at

snylte pa hans omdemme ved at efterligne hans aktiviteter og drage fordel af det omdemme, som
navnet Cipriani havde inden for branchen for restaurationstjenester pa den relevante dato. Dette

8 ECLL:EU:T:2017:458



49

50

51

52

DOM AF 29.6.2017 — SAG T-343/14,
CIPRIANI MOD EUIPO — HOTEL CIPRIANI (CIPRIANI)

bekreeftes bl.a. af den omstendighed, at den neevnte retlige forgeenger i 1979 abnede en bar i London
(Det Forenede Kongerige), der hed »Harry’s Bar«, som var en kopi — ikke alene med hensyn til
navnet, men ogsa stilen — af »Harry’s Bar« i Venedig (Italien), som sagsegeren var indehaver af. I
denne forbindelse skal det bemeerkes, at abningen af denne bar, der ifelge sagsegeren skete i 1979,
hvis den findes godtgjort, ligger et godt stykke tid for den relevante dato. Imidlertid har sagsegeren
ikke angivet, hvorfor tilstedeveerelsen af denne angivelige bar i London ville gore det muligt at
konkludere, at den neevnte retlige forgeenger var i ond tro pa den relevante dato — dvs. godt 16 ar
senere. Selv om det antages, at sagsegeren onsker at gore geeldende, at samme retlige forgenger
gentagne gange har haft til hensigt at drage fordel af hans omdemme og det omdgmme, som navnet
Cipriani har, ved at skabe en forvirring imellem dem, og at ansegningen om registrering af det
anfegtede varemeerke efter grundleggelsen af den angivelige bar i London udgjorde et nyt eksempel
pa den pageeldende retlige forgeengers hensigt til at drage fordel af hans omdemme — og séledes en
handling i ond tro — kan dette argument ikke bergre analysen af den onde tro hos den pégeldende
retlige forgeenger pa tidspunktet for ansegningen om registrering af det anfeegtede varemeerke, hvilket
er ordmeerket CIPRIANI. Saledes som det er blevet bemaerket i preemis 44 ovenfor, er det nemlig
ubestridt, at der blev ansegt om registrering af dette varemeerke, selv om den pégeeldende retlige
forgeenger var indehaver af et identisk nationalt varemserke, der bla. var registreret for barer, og at
sagsogeren aldrig har anfegtet dette.

Safremt sagsogeren imidlertid havde gjort indsigelse over for registreringen eller brugen af det
nationale varemerke CIPRIANI, og den retlige forgeenger for intervenienten pa trods af denne
indsigelse ikke desto mindre havde besluttet sig for at ansege om registrering af et identisk tegn som
EU-varemeerke, ville disse omsteendigheder eventuelt have kunnet give anledning til overvejelse af, om
der pa den relevante dato foreld ond tro hos den neevnte retlige forgeenger. Idet det eeldre italienske
varemeerke CIPRIANI ikke er blevet anfegtet, og pa trods af at det anfegtede varemeerke bestar af
den samme ordbestanddel, der endvidere var til stede i navnet pa denne retlige forgenger, kan det
imidlertid ikke antages, at grundleeggelsen af den angivelige bar med navnet »Harry’s Bar« kunne gore
det muligt at finde, at samme retlige forgeenger i kraft af indgivelsen af ansegningen om registrering af
det anfegtede varemeerke udviste en adfeerd, der havde til formal at drage fordel af navnet Ciprianis
angivelige omdemme og af sagsegerens angivelige omdomme.

Folgelig kan sagsegerens argument ikke skabe tvivl om appelkammerets vurdering, hvorefter den
retlige forgeenger for intervenienten i det veesentlige onskede at udvide beskyttelsen af sit nationale
varemaerke til et EU-varemeerke, hvilket ikke kan anses for ensbetydende med en handling i ond tro
pa den relevante dato.

— Henvisningen til dommen af 2008

I forbindelse med, at appelkammeret konkluderede, at der ikke forela ond tro hos den retlige
forgeenger for intervenienten, preeciserede det i den anfegtede afgorelses punkt 33, at dommen af
2008 stottede sig pa en udferlig, klar og overbevisende begrundelse, og at appelkammeret henviste til
denne nationale dom, selv om den ikke var bindende.

Sagsogeren har anfegtet den af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i
forste instans (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv.) anlagte fortolkning i
dommen af 2008 af klausul 3.1 i aftalen af 1967 vedrerende den retlige forgeenger for intervenientens
brug af navnet Cipriani efter atheendelsen af kapitalandelene (jf. preemis 3 ovenfor). Sagsegeren
heevder i denne forbindelse, at en fortolkning af den neevnte klausul, der bestar i alene ud fra udtrykket
»eksklusiv« som indeholdt heri at udlede en overdragelse til evig tid af rettighederne til navnet Cipriani
for alle vare- og tjenestesektorer, star i abenbar modstrid med den seerlige og udtrykkelige klausul, der
giver den neevnte retlige forgeenger en eneret til navnet, som er negje begrenset bade til en periode pa
fem ér og til hotelbranchen. Han er af den opfattelse, at hans fortolkning af denne klausul bekreeftes af
parternes adfeerd i arene efter undertegnelsen af den neevnte aftale. Ifolge sagsogeren handlede denne
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retlige forgeenger derfor i ond tro i forbindelse med, at selskabet ansogte om registrering af det
anfeegtede varemeerke, selv om det var blevet behorigt advaret om de preecise greenser, der i medfor af
aftalen gjaldt for dets ret til at bruge navnet Cipriani.

Det skal indledningsvis bemzerkes, at dommen af 2008 i henhold til den i preemis 38 ovenfor anforte
retspraksis kunne tages i betragtning som et indicium inden for rammerne af bedommelsen af de
omhandlede faktiske omsteendigheder.

Selv. om appelkammeret for det forste ikke sorgede for at henvise til de specifikke dele af
begrundelserne for dommen af 2008, skal det bemeerkes, at High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (ret i forste instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) i
denne dom fandt, at aftalen af 1967 i modsetning til intervenientens anbringender udgjorde den
relevante faktor, der skulle tages i betragtning med henblik pa at undersege, hvorvidt den retlige
forgeenger for intervenienten havde handlet i ond tro, da denne ansogte om registrering af det
anfegtede varemaerke.

Det skal for det andet preeciseres, at ordlyden af klausul 3 i aftalen af 1967 med overskriften »Andre
bestemmelser« var affattet saledes:

»3.1 — De [Giuseppe Cipriani] accepterer, at [den retlige forgeenger for intervenienten] og [...] hotellet
Villa Cipriani i Asolo [Italien] kan beholde [deres] nuveerende navn, og at [disse] generelt kan rade over
en eneret til at bruge navnet Cipriani, selv efter at De og Deres familie ikke leengere har en finansiel
interesse i [den nzevnte retlige forgeenger], og selv om De [...] og Deres son opherer med at have et
seede i bestyrelsen [for denne retlige forgeenger]. De forpligter Dem ligeledes til ikke i fem ar efter den
nuveerende dato at grundlegge — samt at sorge for, at ingen af Deres familiemedlemmer forseger at
grundleegge — nye virksomheder, der bruger navnet Cipriani, eller som pa nogen made kan treekke
[samme retlige forgeengers] eller hotellet Villa Ciprianis kunder bort, medmindre vi [Stondon, Ondale
and Patmore Company] giver samtykke hertil. Derudover er der enighed om, at Deres retsefterfolgere
og De selv savel som enhver, der i denne forbindelse har gyldige grunde hertil, kan fortseette med at
bruge navnet Cipriani for Locanda Cipriani, i Torcello [Italien].

3.2 — Vi [dvs. Stondon, Ondale and Patmore Company] forpligter os for vores del til i fem ér fra
tidspunktet for [neerveerende aftale] ikke at grundleegge nye virksomheder, der bruger navnet Cipriani,
medmindre De giver samtykke hertil.

3.3 — Vi lover at gore vores yderste for i fremtiden at garantere den fremragende karakter og den hgje
kvalitet af de tjenesteydelser, der leveres af [den péageeldende retlige forgeenger] og af hotellet Villa
Cipriani til deres respektive kunder.«

Det skal i modseetning til, hvad sagsegeren har gjort geeldende, konstateres, at der ikke er noget, der
giver anledning til at fastsla, at den af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(ret i forste instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) anlagte fortolkning
ikke overholdt de alment anerkendte regler for fortolkning af aftaler — navnlig hensyntagen til
aftaleparternes hensigt (artikel 1362 i Codice civile (den italienske borgerlige lovbog)), den samlede
fortolkning af klausulerne (artikel 1363 i den italienske borgerlige lovbog) og opretholdelse af
kontrakten (artikel 1367 i den italienske borgerlige lovbog).

Det skal derfor, siledes som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i forste
instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) i det veesentlige fandt i dommen af
2008, bemaerkes, at den del af klausul 3.1 i aftalen af 1967, ifelge hvilken »[den retlige forgeenger for
intervenienten] og hotellet Villa Cipriani generelt [kunne] rade over en eneret til at bruge navnet
Cipriani«, sammenholdt med den neevnte aftales klausul 3.2, beted, at disse to juridiske personer i
henhold til aftalen i forhold til tredjemand havde eneret til at bruge det omtalte navn som en

10 ECLL:EU:T:2017:458



58

59

60

61

DOM AF 29.6.2017 — SAG T-343/14,
CIPRIANI MOD EUIPO — HOTEL CIPRIANI (CIPRIANI)

navnebestanddel for enhver hotelvirksomhed samt — efter udlgbet af en periode pa fem ar, der
begyndte at lgbe fra indgéelsen af samme aftale (herefter »femarsperioden«) — andre aktiviteter og
navnlig restaurationsvirksomhed.

Det skal nemlig bemeerkes, at der i klausul 3.1 og 3.2 i aftalen af 1967 blev indsat to lignende
bestemmelser vedrorende begraensninger af de to parters aktiviteter i henhold til aftalen og brugen af
navnet Cipriani i femarsperioden. I henhold til den forste bestemmelse i aftalens klausul 3.1 blev det i
den neevnte periode palagt Giuseppe Cipriani og hans familie ikke at grundleegge nye virksomheder,
der brugte navnet Cipriani, eller som pa nogen som helst made kunne treekke den retlige forgenger
for intervenientens eller hotellet Villa Ciprianis kunder bort. Dette forbud var heller ikke begraenset til
grundleeggelsen af nye hoteller, men omfattede ogsa restauranter, idet disse kunne konkurrere med en
restaurant i et hotel, der tilhorte keberen af de af den retlige forgeengers kapitalandele, som Giuseppe
Cipriani ejede. I henhold til den anden bestemmelse i den pageeldende aftales klausul 3.2 forpligtedes
den neevnte keber til i femarsperioden ikke at grundleegge nye virksomheder, der brugte navnet
Cipriani, f.eks. hoteller eller restauranter.

Efter udlebet af femérsperioden folger det til gengeeld af klausul 3.1 og 3.2 i aftalen af 1967, at savel
koberen af de af den retlige forgeenger for intervenientens kapitalandele, som Giuseppe Cipriani ejede,
som sidstnevnte og hans familie — i henhold til de retsregler, der gjaldt pa omradet — kunne
grundleegge nye virksomheder, hvor de brugte navnet Cipriani. I overensstemmelse med de i
preemis 56 ovenfor neevnte regler for fortolkning af aftaler er der nemlig ikke nogen grund til at
fortolke den neevnte aftales klausul 3.1 vedrerende Giuseppe Cipriani og hans familie siledes, at den
efter femarsperioden tillod dem at oprette en hvilken som helst form for virksomhed, der brugte
navnet Cipriani, mens den fornevnte keber og den omtalte retlige forgeenger alene fik lov til at abne
hoteller eller restauranter i hoteller, hvor de brugte navnet Cipriani, og ikke f.eks. barer eller
restauranter uden for hoteller.

Hvad derudover angar sagsegerens anbringende om, at det eneste formal og den eneste virkning af
klausul 3.1 i aftalen af 1967 om brugen af navne, der indeholdt navnet Cipriani, var at gere det muligt
for den retlige forgeenger for intervenienten fortsat at bruge navnene Hotel Cipriani og Hotel Villa
Cipriani i forbindelse med sin hotelvirksomhed, skal det, ligesom High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division (ret i forste instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager
mv.) fandt i dommen af 2008, fastslas, at en sddan fortolkning er inkonsekvent i betragtning af den
omsteendighed, at det var navnet Cipriani, som den neevnte retlige forgeenger og hotellet Villa Cipriani
kunne bruge eksklusivt, og ikke deres respektive fulde navne. Safremt den af sagsegeren foreslaede
fortolkning af den nzevnte klausul blev taget til folge, ville den tredje del at klausulen, ifelge hvilken
»[Giuseppe Cipriani] ligeledes forpligt[ede sig] til ikke i fem[arsperioden] [...] at grundleegge — samt at
sorge for, at ingen af [hans] familiemedlemmer forsegte] at grundleegge — nye virksomheder, der
bruger navnet Cipriani, eller som pa nogen made [kunne] treekke [den retlige forgeengers] eller
hotellet Villa Ciprianis kunder bort, medmindre [...] [koberen af Giuseppe Ciprianis kapitalandele]
[gav] samtykke hertil«, derudover veere overfladig.

Selv om sagsegeren har gjort geeldende, at hans egen fortolkning bekreeftes af parternes adferd i arene
efter indgdelsen af den neevnte aftale, idet den retlige forgeenger for intervenienten ikke abnede en
restaurant med navnet Cipriani i mere end 30 ar efter aftalens indgaelse, kan det derudover
bemeerkes, at High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i forste instans
(England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) fremheevede den omstendighed, at
Giuseppe Cipriani og sagsegeren i disse 30 ar havde handlet i overensstemmelse med rettens
fortolkning af klausul 3.1 i aftalen af 1967, for sa vidt som de ikke indtil 2000 — da restauranten
Cipriani blev dbnet i Porto Cervo (Italien) — i Italien eller andetsteds i Europa havde abnet hoteller
eller restauranter med betegnelsen Cipriani eller en betegnelse, der indeholdt navnet Cipriani, hvilket
sagsogeren ikke har bestridt. Under disse omstendigheder kan der folgelig ikke af parternes adferd
efter indgaelsen af den neevnte aftale udledes en afgerende faktor med henblik pa at fortolke ordlyden
af aftalens klausul 3.
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Endelig skal det bemeerkes, at dommen af 2008 blev stadfeestet af Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) (appeldomstol (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede
Kongerige) i dennes dom af 24. februar 2010.

Det folger af det ovenstaende, at sagsogerens argumentation vedrerende henvisningen til dommen af
2008 skal forkastes.

— Den manglende hensyntagen til den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig)
afsagte dom

Sagsogeren har foreholdt appelkammeret, at dette ikke tog hensyn til en af Tribunale civile di Venezia
(den civile domstol i Venedig, Italien) afsagt dom, hvorved denne naede frem til konklusioner, der var i
modstrid med konklusionerne i dommen af 2008, idet den fastslog, at »der ud fra aftalen af 1967 [...]
ikke fore[la] noget forbud, der gjaldt fra tidspunktet for udlgbet af den i [den neevnte aftales klausul]
3.1 fastsatte frist pa [fem] ar, mod [hans] og [den retlige forgeenger for interventientens] brug af navnet
Cipriani«. Han har gjort geeldende, at disse konklusioner saledes udtrykkeligt modsiger det argument,
som intervenienten har fremsat, og som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(ret i forste instans (England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.) tog til felge, hvorefter
retten til at bruge navnet Cipriani til evig tid blev overdraget til den omtalte retlige forgeenger med
hensyn til alle kategorier af varer og tjenesteydelser, hvilket ville medfore, at sidstneevntes registrering
af navnet Cipriani som EU-varemeerke var lovlig.

I denne henseende skal det bemeerkes, at den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i
Venedig) afsagte dom af 15. juli 2011, selv om sagsegeren har henvist til et dokumentnummer, der
ikke svarer til nogen af bilagene til hans skriftlige indleeg for Retten, er indeholdt i de administrative
sagsakter i proceduren ved EUIPO.

Med hensyn til det uddrag af den af Tribunale civile di Venezia (den civile domstol i Venedig) afsagte
dom af 15. juli 2011, som sagsegeren har paberabt sig, fremgar der imidlertid ikke heraf en modstrid
med fortolkningen af aftalen af 1967 i dommen af 2008. Tribunale civile di Venezia (den civile
domstol i Venedig) fandt nemlig udelukkende, at begreensningen med hensyn til bl.a. sagsegerens
brug af navnet Cipriani var blevet opheevet efter femarsperiodens udlgb. Imidlertid er det i dommen
af 2008 ikke angivet, at denne begreensning fortsatte ud over den neevnte periode, og det folger af
reesonnementet fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i forste instans
(England & Wales) afdelingen for handelsretlige sager mv.), at sdvel den retlige forgeenger for
intervenienten — og derefter intervenienten — som Giuseppe Cipriani og hans famlie — og derfor
sagsogeren — efter udlgbet af den neevnte periode radede over retten til at bruge navnet Cipriani i
overensstemmelse med de retsregler, der gjaldt pd omréadet (jf. preemis 57-60 ovenfor). Sagsegerens
argument skal derfor forkastes.

— Forhandlingerne i USA i 1996

Sagsogeren har gjort geeldende, at der foregik forhandlinger mellem den retlige forgenger for
intervenienten og ham selv i USA, der var igangveerende pa den relevante dato og nogle méneder
senere i 1997 forte til undertegnelsen af en transaktion. I denne forbindelse angiver ingen af de af
sagsogeren fremforte argumenter neermere, i hvilket omfang disse forhandlinger i USA ville kunne
have haft indflydelse pa den neevnte retlige forgeengers adferd, og i hvilket omfang de bidrager til at
godtgere dennes onde tro pa den relevante dato.

Ganske vist er det rigtigt, at sagsegeren i det veesentlige har gjort geeldende, at det ved afslutningen af
de pégeeldende forhandlinger ville blive fastlagt, at den retlige forgeenger for intervenientens ret til at
bruge navnet Cipriani i USA var begreenset til hotelbranchen, hvilket ville have tilskyndet sidstneevnte
til i EU at indgive ansegningen om registrering af det anfeegtede varemeerke for andre tjenesteydelser
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end hotelydelser. Det ma imidlertid konstateres, at sagsegerens argumentation i denne henseende er
selvmodsigende, eftersom han heevder, at denne begreensning allerede forela i forhold til denne retlige
forgeengers aktiviteter i Den Europeeiske Union (jf. preemis 52 ovenfor). Selv om det folgelig antages, at
den pageeldende retlige forgeenger kendte til en sddan eventuel begreensning i USA pa den relevante
dato, idet disse forhandlinger var blevet afsluttet den 4. april 1997 — dvs. ca. et ar efter den neevnte
dato — ville denne begreensning ikke have kunnet bergre dennes beslutning om at registrere det
anfegtede varemeerke i Den Europeeiske Union. Safremt denne begreensning derimod ikke foreld i
forhold til samme retlige forgeengers aktiviteter i Den Europeeiske Union, fordi aftalen af 1967 — i
modseetning til, hvad sagsegeren har heevdet — ikke havde fastlagt dette, ville forhandlingerne i USA
heller ikke kunne pavirke den pageeldende retlige forgeengers beslutning om at registrere det anfegtede
varemeerke. Sagsogerens argument ma folgelig forkastes.

— Konklusion

Det folger af samtlige foregaende betragtninger, at appelkammeret ikke begik nogen fejl, da det i den
anfegtede afgorelses punkt 32 i det veesentlige konkluderede, at der ikke foreld ond tro hos den
retlige forgeenger for intervenienten pa den relevante dato. Det andet anbringendes andet led skal
saledes forkastes.

Dette anbringende skal derfor forkastes som ugrundet.

Det forste anbringende vedrorende tilsidescettelse af artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning
nr. 207/2009, sammenholdt med CPI’s artikel 8, stk. 3

Sagsogeren mener i det veesentlige, at den anfaegtede afgorelse er fejlagtig, for sa vidt som
appelkammeret konkluderede, at intervenienten ikke kunne afskeeres fra at bruge navnet Cipriani i
henhold til artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med artikel 8, stk. 3, i
den italienske lov om industriel ejendomsret.

EUIPO og intervenienten har bestridt sagsegerens argumenter.

I overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009 erkleeres et EU-varemeerke
ugyldigt efter indgivelse af begeering herom til EUIPO, hvis der kan rejses forbud mod brug af
varemeerket pa grundlag af retten til et navn i henhold til geeldende nationale beskyttelsesregler.

CPI’s artikel 8, stk. 3, bestemmer, at:

»Som varemeerke kan folgende — hvis de har et omdemme — kun registreres af indehaveren eller med
samtykke fra indehaveren [...]: personnavne, tegn, der bruges i kunstnerisk, littereer, videnskabelig,
politisk eller sportslig sammenhaeng, benaevnelser og forkortelser for arrangementer og for
ikke-erhvervsdrivende foreninger og sammenslutninger, samt disses karakteristiske emblemer.«

I den foreliggende sag afviste appelkammeret i den anfaegtede afgorelses punkt 24 anvendelsen af CPI’s
artikel 8, stk. 3, i det veesentlige med den begrundelse, at sagsogerens person ikke var tilstraekkeligt
identificeret, og at det anfegtede varemeerke folgelig ikke kreenkede hans navn. I denne forbindelse
anforte det i den naevnte afgorelses punkt 26, at sagsegeren ikke havde paberabt sig navnet Arrigo
Cipriani, men alene efternavnet Cipriani, selv om det anfegtede varemerke bestod af det neevnte
efternavn og ikke indeholdt nogen anden bestanddel, der kunne gore det muligt at tro, at det
betegnede sagsogerens person. Ifslge appelkammeret kunne sagsegeren blot have paberabt sig
omdommet af sit eget navn sammensat af dets fornavn og efternavn — dvs. navnet Arrigo Cipriani —
hvilket han sandsynligvis havde ret til at forbyde registreringen af.
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Derudover fandt appelkammeret i den anfegtede afgorelses punkt 28, at CPI’s artikel 8, stk. 3,
ngdvendigvis matte fortolkes saledes, at den var til hinder for enhver uautoriseret brug af en anden
persons navn, eftersom den udtrykkeligt gjorde registreringen af et italiensk varemeerke betinget af et
samtykke. Ifolge appelkammeret havde denne bestemmelse til formal at forebygge enhver utilberlig
udnyttelse af en almindeligt kendt persons navn og kunne ikke finde anvendelse, nar ansegningen om
varemeerkeregistreringen var foretaget af den person, der bar det pageeldende navn. Idet den retlige
forgeenger for intervenienten i den foreliggende sag var retsefterfolger til Giuseppe Cipriani, der var
sagsogerens far, udledte appelkammeret heraf, at den i CPI’s artikel 8, stk. 3, omhandlede situation ikke
forela.

Endelig understregede appelkammeret i den anfegtede afgorelses punkt 29, at sagsegeren ikke havde
godtgjort, om og pa hvilken made den italienske lovgivning regulerede det tilfeelde, hvor to personer
havde det samme efternavn, i hvilken forbindelse disse sdgar begge kan veere almindeligt kendt inden
for sektorer for gkonomiske eller sociale aktiviteter, der er identiske eller forskellige. I henhold til
retspraksis péhviler det imidlertid indgiveren af ugyldighedsbegeeringen, at angive de nationale
bestemmelser eller den retslitteratur, der finder anvendelse pa omradet. I den foreliggende sag er det
ubestridt, at den retlige forgeenger for intervenienten var begyndt at bruge tegnet Cipriani som et
varemeerke, der betegnede hotellet, inden den dato, fra hvilken sagsogeren kunne pasta at veere blevet
velkendt for sin selvsteendige virksomhed. Folgelig ville denne ogsd have skullet godtgere, pa hvilken
made den italienske lovgivning regulerede det tilfeelde, hvor navnet var blevet kendt, efter at det
anfegtede tegn var begyndt at blive benyttet i handelen. Appelkammeret preeciserede i denne
forbindelse i den nzevnte afggrelses punkt 30, at intervenienten brugte og fortsat kunne bruge dette
tegn i henhold til aftalen af 1967, som parterne flittigt henviste til, og som gav denne lov til at bruge
»ordet »cipriani«« til at betegne sine tjenesteydelser.

Indledningsvis er det, sdledes som appelkammeret har praeciseret i den anfegtede afgorelses punkt 22,
ubestridt, at det anfeegtede varemeerke i den foreliggende sag i henhold til artikel 53, stk. 2, litra a), i
forordning nr. 207/2009 kan erkleeres ugyldigt, hvis der kan rejses forbud mod brug af varemeerket pa
grundlag af den italienske ret til et navn, der er beskyttet i henhold til CPI’s artikel 8, stk. 3. Det er
desuden ubestridt, at det skal underseges, om den neevnte ret til navnet foreld pa den relevante dato.

For det forste har sagsogeren gjort geldende, at det — i modseetning til appelkammerets vurdering (den
anfegtede afgorelses punkt 23 og 24-27) — er forkert og i strid med italiensk ret at antage, at CPI's
artikel 8, stk. 3, alene beskytter et navn i dettes funktion som identifikation af en person, eftersom
dette ville medfere, at den nzevnte bestemmelse kun ville blive tilsidesat, safremt en tredjemands
handling var »af en sadan art, at den kunne skabe tvivl om identiteten« af en person. Ifolge
sagsogeren har bestemmelsen udelukkende til formal at beskytte navnets handelsmaessige veerdi og at
forbeholde navnets indehaver udnyttelsen heraf.

Dette anbringende fra sagsegerens side skal forkastes, idet det beror pa en urigtig leesning af den
anfegtede afgorelse.

Appelkammerets bemeerkning i den anfegtede afgorelses punkt 27, hvorefter »[i]det retten til navnet
alene har til formal at identificere den person, der bliver kaldt ved det pageeldende navn, kan det alene
kreenkes, safremt den angivelige kreenkelse er af en sddan art, at den kunne skabe tvivl om identiteten
af den (fysiske eller juridiske) person« — der ganske vist er formuleret lidt uheldigt — skal nemlig ses i
lyset af sin sammenhzeng.

Forst og fremmest anforte appelkammeret i den anfegtede afgorelses punkt 23, at idet
ugyldighedsbegzeringen udelukkende var stottet pa et personnavn, burde sagsogeren begraense sig til at
gore krav pa beskyttelse mod enhver kreenkelse af navnet Cipriani i dettes egenskab af et personnavn,
hvilket sagsogeren ikke har bestridt. I den anfeegtede afgorelses punkt 24 fandt det, at registreringen af
det anfegtede varemeerke ikke kreenkede sagsogerens navn.
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Derefter preeciserede appelkammeret i den anfeegtede afgerelses punkt 29 — foruden de bemeerkninger,
der er anfort i den neevnte afgorelses punkt 26 og 28, som er neevnt i preemis 75 og 76 ovenfor — at
sagsogeren burde have angivet, hvordan den italienske lovgivning regulerede det tilfeelde, hvor et navn
var blevet kendt, efter at det anfeegtede tegn var begyndt at blive benyttet i handelen.

Endelig anforte appelkammeret i den anfegtede afgorelses punkt 30, at »CPI’s artikel 8, stk. 3, [havde]
til formal at beskytte kendte personers navne mod enhver tilfeeldig registrering, for sa vidt som disse
navne helt utvetydigt identificer[ede] de pageeldende personer«.

Det folger af samtlige disse betragtninger fra appelkammeret, at dette i overensstemmelse med CPI’s
artikel 8, stk. 3, undersogte spergsmélet om, hvorvidt registreringen af et varemeerke kunne kreenke et
kendt navn. Desuden fremgar det med tilstreekkelig klarhed af dets reesonnement, at det henviste til
beskyttelsen mod den kommercielle udnyttelse af et personnavn og ikke beskyttelsen mod udnyttelse
af en persons civile identitet.

For det andet har sagsegeren heevdet, at det var med urette, at appelkammeret fandt dels, at han ikke i
henhold til CPI’s artikel 8, stk. 3, kunne paberdbe sig efternavnet Ciprianis omdemme, men alene
kunne have paberabt sig omdemmet af hans fornavn og efternavn sat sammen, dels at det nzevnte
efternavn ikke henviste til hans person.

For det forste har sagsegeren heevdet, at appelkammeret som folge af dets fejlagtige fortolkning af CPI’s
artikel 8, stk. 3, naede frem til, at sagsogeren blev identificeret ved kombinationen af et fornavn og et
efternavn, eftersom det var denne kombination, der tjente som hans navn, selv om efternavnet
Cipriani ikke var tilstraekkeligt til at identificere ham (den anfegtede afgorelses punkt 24-27). Ifolge
sagsogeren er det imidlertid berettiget og sagar nedvendigt at beskytte det neevnte efternavn, eftersom
der uadskilleligt er knyttet et omdemme til det.

I den foreliggende sag er det ubestridt, at registreringen af et tegn som et nationalt italiensk varemaerke
i medfeor af CPI’s artikel 8, stk. 3, skal neegtes, hvis det navn, der anseges registreret, er et navn pa en
kendt person i Italien, og hvis indehaveren af det neevnte navn ikke har givet samtykke til
registreringen af det omtalte varemaerke.

Det er ligeledes ubestridt, at idet det anfeegtede varemeerke i den foreliggende sag er ordmeerket
CIPRIANI, kan dette erkleres ugyldigt i henhold til de i preemis 78 ovenfor nezevnte bestemmelser,
safremt det kreenker navnet Cipriani. Desuden er det ubestridt, at det neevnte navn kan vere et
personnavn, og at dette er kendt i Italien.

Det skal desuden bemzerkes, at appelkammeret — i modseetning til, hvad sagsegeren har heevdet — ikke
har fortolket CPI’s artikel 8, stk. 3, fejlagtigt (jf. preemis 79-85 ovenfor).

Endelig skal det bemzerkes, at appelkammeret sogte at fastsla, hvorvidt det anfegtede varemzerke
bestod i registreringen af et kendt navn, der kunne paberabes over for sagsegeren. Det konkluderede
pa baggrund heraf, at sagsegeren skulle pévise, at navnet Ciprianis omdgmme — brugt alene — i
forhold til det anfegtede varemeerke, der alene bestod af dette navn, var knyttet til hans person. Det
skal bemeerkes, at sagsegeren i evrigt i begrundelsen i forbindelse med hans ugyldighedsbegeering
havde gjort geeldende, at det omtalte navns omdemme var teet knyttet til hans person. Han gjorde
derudover i sine skriftlige bemeerkninger for Retten og i det veesentlige i retsmedet geeldende, at
»formalet med CPI's artikel 8, stk. 3, nermere bestemt [var] at »sikre indehaveren en eneret til
kommercielt at udnytte beromtheden — og saledes den udtryksfulde evne — af bestemte navne, der
bliver til en mulighed for at seelge pa markedet««. Med henblik pa at kunne paberabe sig beskyttelsen
af retten til et navn i CPI's artikel 8, stk. 3, og gore indsigelse mod brug af det omtalte navns
omdgmme og den handelsmaessige veerdi, der er knyttet til det, kunne sagsogeren folgelig — saledes
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som appelkammeret med rette i det veesentlige fandt i den anfeegtede afgorelses punkt 24, 26 og 31 —
alene paberabe sig navnets omdgmme pa den betingelse, at det samme navn — brugt alene —
nedvendigvis henviste til hans person.

Som svar pa et spergsmal fra Retten under retsmodet er det rigtigt, at sagsegeren gjorde geeldende, at
navnet Cipriani havde omdemme som navnet pa en familie, idet CPI’s artikel 8, stk. 3, burde fortolkes
saledes, at ethvert medlem af hans familie, der havde det omtalte efternavn, kunne gore indsigelse mod
registreringen og brugen af et varemaerke, der indeholdt navnet Cipriani, ved at paberabe sig navnet
Ciprianis omdgmme. Han anforte dog derefter, at alene hans far og han selv kunne gore krav
geeldende pa dette grundlag ved at paberabe sig det pageeldende efternavns omdemme, idet de havde
skabt det. Foruden den omsteendighed, at argumentationen er uklar, skal det bemaerkes, at sagsogeren
ikke har fremlagt nogen beviser, der kan underbygge en sadan fortolkning af CPI’s artikel 8, stk. 3. Idet
der ikke foreligger sadanne af sagsogeren fremlagte beviser, selv om det pahviler ham den byrde at
fremleegge bevis over for EUIPO for indholdet af den nationale lovgivning, som han paberdber sig
anvendelse af for at kunne fi adgang til at forbyde brugen af et det anfegtede varemeerke (jf. i denne
retning dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, praemis 50), kan den nzevnte
fortolkning folgelig ikke tiltreedes.

For det andet mener sagsogeren, at han har fremlagt adskillige beviser for, at efternavnet Cipriani —
brugt alene — »i sig selv almindeligvis seettes i forbindelse« med hans person. Til stette for denne
argumentation har han neermere bestemt péaberabt sig 60 dokumenter, der vedrerer ham, og i hvis
overskrifter der alene er angivet det omtalte efternavn Cipriani.

Efter en undersogelse af disse 60 dokumenter, der med undtagelse af ét eneste iblandt dem er udgjort
af artikler i aviser eller tidsskrifter, skal det ganske vist konstateres, at efternavnet Cipriani forekommer
alene i deres overskrifter. Saledes som EUIPO og intervenienten imidlertid har gjort geeldende, henvises
der i disse artikler til sagsogeren med hans fornavn og efternavn i selve artiklen, bl.a. i begyndelsen af
den eller i afslutningen af artiklen samt i 38 af disse dokumenter ved siden af eller neden under
fotografiet af sagsegeren.

Angivelsen af efternavnet Cipriani alene i overskriften pa en artikel kan ikke anses for en indikation af,
at det omtalte efternavn — brugt alene — »i sig selv almindeligvis seettes i forbindelse« med sagsogeren,
saledes som denne sidstneevnte heevder. Saledes som EUIPO har gjort geeldende, skal det nemlig
bemeerkes, at en sddan angivelse kan skyldes en almindelig praksis i medierne og bl.a. veere begrundet
i kravene til den pageeldende artikels sideopseetning. Derudover mindsker indseettelsen af et fotografi af
sagsogeren i en artikel eller forekomsten i selve artiklen af sagsegerens navn og efternavn neevnt
samlet, konsekvenserne af angivelsen af efternavnet Cipriani alene i samme artikels overskrift.

Det skal derudover bemeerkes, at idet ni ud af disse 60 dokumenter bestod af artikler, der var
underskrevet af sagsogeren selv, kunne de under disse omstendigheder ikke pa grund af det forhold
alene, at der udelukkende var henvist til efternavnet Cipriani i deres overskrifter, bevise, at det omtalte
efternavn — brugt alene — nedvendigvis henviste til sagsogeren.

I ovrigt er det eneste dokument blandt de 60, som sagsegeren sezerligt har henvist til, i hvilket
sagsogerens fornavn ikke er angivet, et indbydelseskort til en reception. Selv om det anses for
godtgjort, at efternavnet Cipriani pa dette kort er sagsogerens, kan dette dokument, der er udateret,
imidlertid ikke — og iseer ikke i sig selv — godtgere, at det neevnte efternavns omdemme nedvendigvis
er knyttet til sagsogerens person.

Saledes som appelkammeret med rette i det veesentlige fandt i den anfegtede afgorelses punkt 24, gor

de dokumenter, som sagsogeren har angivet som vaerende bedst egnet til at vise, at efternavnet Cipriani
— brugt alene — nedvendigvis henviste til hans person, det folgelig ikke muligt at bevise en sadan
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tilknytning. Denne konstatering er i den foreliggende sag imidlertid sd meget desto vigtigere, fordi
navnet Cipriani, i givet fald ledsaget af bl.a. et fornavn eller et andet element, eventuelt kunne betegne
andre personer eller enheder end sagsogeren.

Saledes som sagsogeren i ovrigt har gjort geeldende, er navnet Cipriani efternavnet pa forskellige
medlemmer af hans egen familie. Det omtalte navn kan séledes — som appelkammeret med rette i det
veesentlige har anfort i den anfeegtede afgorelses punkt 26 — eventuelt henvise til Giuseppe Cipriani,
sagsogerens far, som er medstifter af den retlige forgeenger for intervenienten. Det skal derudover
bemaerkes, at to dokumenter blandt de dokumenter, som sagsegeren har fremlagt og citeret, i hvilke
overskriften pa artiklen angiver navnet alene (jf. preemis 93 ovenfor), henviser til forskellige
medlemmer af sagsegerens familie, mens to andre omtaler »Cipriani'erne«, idet de ligeledes henviser
til forskellige medlemmer af sagsogerens familie. I disse dokumenter forekommer ligeledes de
pageeldende personers fornavne i selve artiklen.

Hvad derudover angar omstendighederne i den foreliggende sag, som er fremstillet i preemis 1, 3 og 4
ovenfor, kan navnet Cipriani ligeledes henvise til den retlige forgeenger for intervenienten, der indgav
ansegningen om registrering af det anfeegtede varemeerke, samt nu intervenienten eller det italienske
ordmeerke CIPRIANI. Den neevnte retlige forgeengers og derefter selve intervenientens brug af det
omtalte navn har i evrigt leenge veeret kendt af sagsegeren, eftersom denne retlige forgeenger havde
faet tilladelse til at bruge navnet i medfer af aftalen af 1967, der blev indgaet mellem sagsegerens far i
forbindelse med salget af de af samme retlige forgeengers kapitalandele, som han ejede (jf. preemis 3
ovenfor), idet de aktiviteter, der var omfattet af denne tilladelse, er af mindre betydning i denne
henseende.

Det folger af de foregdende betragtninger, at navnet Cipriani pad den relevante dato eventuelt kunne
betegne bl.a. medlemmerne af en familie, herunder sagsogeren, safremt navnet var ledsaget af et
fornavn, lige som det ogsd kunne betegne den retlige forgeenger for intervenienten og nu
intervenienten, safremt navnet var ledsaget af bl.a. ordet »hotel«, eller endvidere hotel Cipriani. Det
kunne desuden henvise til det italienske ordmeerke CIPRIANI (jf. preemis 4 ovenfor).

I denne forbindelse skal det preeciseres, at det i forbindelse med neerveerende sag ikke pahviler Retten
at fastsla, hverken hvorvidt det angivelige omdemme eksisterer med hensyn til hver af de i
preemis 101 ovenfor neevnte parter eller enheder, der kan betegnes ved navnet Cipriani, eller i givet
fald pa hvilket tidspunkt et sadant omdemme blev opnéet.

Under disse omstendigheder medferer det forhold, at sagsegeren pa den relevante dato ikke i henhold
til CPI’s artikel 8, stk. 3, kunne paberabe sig navnet Ciprianis omdemme, uden at dette blev ledsaget af
hans fornavn, at denne bestemmelse ikke kunne gores geldende med henblik pa at anfegte
gyldigheden af det anfegtede varemeerke.

Endelig skal det, siledes som appelkammeret med rette preeciserede i den anfegtede afgorelses
punkt 25, bemeerkes, at neerveerende sag skal betragtes som forskellig fra den sag, der gav anledning
til dom af 14. maj 2009, Fiorucci mod KHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157),
efter appel stadfestet ved dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452). I denne
sag var det ubestridt, at navnet Elio Fiorucci nedvendigvis henviste til den italienske designer Elio
Fioruccis person, hvis navn var almindeligt kendt i Italien, og det omtvistede varemeerke, der var blevet
registreret, var netop EU-varemeerket Elio Fiorucci, der abenbart henviste til den pageeldende designer,
der var sagsogeren i denne sag.

Hvad for det tredje angar sagsegerens argumenter, hvorved han anfegter appelkammerets
bemzerkninger i den anfegtede afgorelses punkt 28 og 29, skal disse forkastes. For det forste beror
sagsggerens argumentation nemlig pa hans egen fortolkning af aftalen af 1967, der allerede er blevet
forkastet (jf. preemis 52-62 og 64-66). I denne forbindelse skal det, idet sagsogeren ogsa i det veesentlige
bekreeftede, at den retlige forgeenger for intervenienten og intervenienten aldrig brugte navnet Cipriani
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for andre tjenesteydelser end hotelydelser, bemeerkes, at den nzevnte retlige forgenger for
intervenienten opnéede registrering af det italienske ordmeerke CIPRIANI, der bla. omfattede andre
tienesteydelser end hotelydelser, og i forhold til hvilket sagspgeren hverken anfeegtede registreringen
eller brugen (jf. preemis 4 og 44 ovenfor). For det andet har sagsegeren ikke bestridt, at han ikke har
fremlagt beviser, der fastleegger, hvordan CPI’s artikel 8, stk. 3, skal anvendes, nar ansggeren om det
pageeldende varemeerke og den part, der gor geeldende, at denne bestemmelse finder anvendelse, har
det samme efternavn.

Det folger af alle de ovenstdende bemzerkninger, at det anfegtede varemeerke under omstendigheder
som de i sagen foreliggende, saledes som appelkammeret i det veesentlige vurderede i den anfaegtede
afgorelses punkt 24, ikke i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i CPI’s artikel 8, stk. 3, kan
kreenke retten til navnet Cipriani, saledes som sagsegeren har gjort geeldende.

Dette anbringende skal saledes forkastes som ugrundet, og EUIPO ma folgelig frifindes i det hele, uden
at det er nedvendigt at tage stilling hverken til, om sagsogerens anden pastand kan antages til

realitetsbehandling, eller til de indledende argumenter, som er fremfort af intervenienten, om at
ugyldighedsbegeeringen delvis burde afvises, sadledes som annullationsafdelingen konstaterede det.

Sagsomkostninger
Ifolge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, paleegges det den tabende part at betale
sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt pastand herom. Sagsegeren har tabt sagen og ber derfor
péleegges at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO’s og intervenientens pastande
herom.
Pa grundlag af disse preemisser
udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Afdeling):
1) Den Europwiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Arrigo Cipriani beerer sine egne omkostninger og betaler de af EUIPO og af Hotel Cipriani
Srl. afholdte omkostninger.

Berardis Papasavvas Spineanu-Matei
Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 29. juni 2017.

Underskrifter
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