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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

18. april 2013*

»Varemaerker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 15, stk. 1 — begrebet »reel brug« — varemzerke,
der kun bruges som bestanddel af et ssmmensat varemeerke eller sammen med et andet varemeerke«
I sag C-12/12,
angdende en anmodning om preejudiciel afgerelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af
Bundesgerichtshof (Tyskland) ved afgerelse af 24. november 2011, indgaet til Domstolen den 9. januar
2012, i sagen:
Colloseum Holding AG
mod
Levi Strauss & Co.,
har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, T. von Danwitz, og dommerne A. Rosas, E Juhdsz (refererende
dommer), D. Svdby og C. Vajda,

generaladvokat: P. Mengozzi

justitssekreteer: fuldmeegtig K. Malacek,

pé grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmodet den 29. november 2012,
efter at der er afgivet indleg af:

— Colloseum Holding AG ved Rechtsanwalt M. Klette

— Levi Strauss & Co. ved Rechtsanwilte H. Harte-Bavendamm og M. Goldmann
— den tyske regering ved T. Henze og J. Kemper, som befuldmeegtigede

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmeegtiget, bistdet af avvocato dello Stato M.
Santoro

— Det Forenede Kongeriges regering ved C. Murrell, som befuldmzegtiget, bistdet af barrister S. Ford

* Processprog: tysk.
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— Europa-Kommissionen ved F. Bulst og F. Wilman, som befuldmeegtigede,

og idet Domstolen efter at have hert generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pademmes uden
forslag til afgorelse,

afsagt folgende

Dom

Anmodningen om praejudiciel afgorelse vedrerer fortolkningen af artikel 15, stk. 1, i Radets forordning
(EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemerker (EFT 1994 L 11, s. 1), der er en bestemmelse,
som er blevet gentaget uden eendring i artikel 15, stk. 1, forste afsnit, i Radets forordning (EF)
nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemerker (EUT L 78, s. 1).

Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem Colloseum Holding AG (herefter
»Colloseum«) og Levi Strauss & Co. (herefter »Levi Strauss«) vedrgrende fortolkningen af begrebet
»reel brug«, som er indeholdt i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94, nér et registreret varemeerke
kun bruges ved hjeelp af et andet sammensat varemerke, som det udger en af bestanddelene af, eller
nar det kun bruges sammen med et andet varemeerke, og begge meerker er registreret sammen som
varemeerke.

Retsforskrifter

International ret

Artikel 5, C, (1) og (2), i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev
undertegnet i Paris den 20. marts 1883, og som senest blev revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og
endret den 28. september 1979 (United Nations Treaty Series, bind 828, nr. 11851, s. 305), bestemmer:

»(1) Hvis i et land brugen af et registreret varemeerke er obligatorisk, skal registreringen ikke kunne
opheeves forend efter en passende frist, og i sé tilfeelde kun, hvis indehaveren ikke kan fore gyldige
grunde for sin undladelse af at bruge meerket.(2) At indehaveren af et varemeerke bruger dette i en
form, som kun ved enkeltheder, der ikke forandrer meerkets distinktive karakter, afviger fra den form,

hvori det er blevet registreret i et [...]land [i den union, der er blevet skabt ved denne konvention],
skal hverken medfere registreringens ugyldighed eller formindske den beskyttelse, der ydes meerket.«

EU-retten
Det anfores i niende betragtning til forordning nr. 40/94:

»[D]et er kun berettiget at beskytte EF-varemeerkerne og at beskytte eldre registrerede meerker mod
EF-varemeerker, i det omfang de pageeldende meerker rent faktisk bruges.«

Denne forordnings artikel 7, der har overskriften » Absolutte hindringer for registrering«, bestemmer i
stk. 1:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

b) varemeerker, som mangler fornedent seerpreeg
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c) varemerker, som udelukkende bestir af tegn eller angivelser, der i omsaetningen kan tjene til at
betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, meengde, anvendelse, veerdi, geografiske
oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for preestationen af tjenesteydelsen eller andre
egenskaber ved disse

d) varemeerker, som udelukkende bestar af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter
redelig og almindelig markedsferingsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller
tjienesteydelserne

[...]«
Samme forordnings artikel 7, stk. 3, har folgende ordlyd:

»Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis meerket som folge af den brug, der er gjort deraf,
har faet forngdent seerpraeg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det seges registreret.«

Artikel 9 i forordning nr. 40/94, der har overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemzerket,
bestemmer i stk. 1:

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

[]

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

[...]«
Forordningens artikel 15, der har overskriften »Brug af EF-varemeerket, fastseetter:

»1. Hvis indehaveren ikke inden fem ar regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemeerket
inden for Feellesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sddan
brug har veeret suspenderet uden afbrydelse i fem &r, underkastes meerket de i denne forordning
omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Folgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

a) brug af EF-varemeerket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer meerkets seerpreeg,
afviger fra den form, hvori det er registreret

[...]«

Artikel 98 i forordning nr. 40/94 fastseetter i stk. 1:

»Safremt en EF-varemerkedomstol finder, at sagsogte har kreenket eller truet med at kreenke et
EF-varemeerke, udsteder den et forbud mod, at sagsegte kreenker eller truer med at kreenke

EF-varemerket, medmindre der er serlige grunde til at undlade dette. Den treeffer ligeledes i henhold
til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte pa at sikre overholdelsen af dette forbud.«
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Tysk ret

§ 14, stk. 2, nr. 2, i Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om
beskyttelse af varemeerker og andre kendetegn, BGBL. 1994 I, s. 3082), som eendret ved lov af 7. juli
2008 (BGBL. 2008 I, s. 1191), der er en bestemmelse, som svarer til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94, fastseetter varemaerkeindehaverens ret til at forbyde brugen af:

»[...] et tegn, der er identisk med eller ligner varemeerket, nar de varer eller tjenesteydelser, der er
deekket af varemeerket, er af samme eller lignende art som dem, der er deekket af det pageeldende
tegn, og der som folge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; herunder risikoen
for, at der antages at veere en forbindelse mellem tegnet og meerket [...]«

Denne lovs § 14, stk. 5, fastseetter:

»Varemeerkeindehaveren kan anlegge sag med pastand om, at der nedleegges forbud mod den, som
bruger et tegn i strid med stk. 2-4, nar der er risiko for gentagelse. Denne ret bestar ogsa, nar en
overtraedelse forste gang er overhaengende.«

Tvisten i hovedsagen og de prajudicielle sporgsmal

Levi Strauss er indehaver af flere varemeerker, navnlig EF-ordmeerket LEVI'S for bla.
bekleedningsgenstande, og det tyske ord- og figurmeerke nr. DD 641687, der blev registreret den
12. januar 1977 for bukser, skjorter, bluser og jakker til herrer, damer og bern (herefter »varemeerke
nr. 3«). Dette varemeerke, som i en red rektanguleer bestanddel pa en lommes overste del af venstre
kant indeholder ordbestanddelen »LEVI'S«, ser sadan ud:

Levi Strauss er endvidere indehaver af EF-figurmeerke nr. 2 292 373 i farver, nemlig rod og bla, som
blev registreret den 10. februar 2005 for bukser (herefter »varemerke nr. 6«). I henhold til
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beskrivelsen i registret udger det et positionsmerke og bestar af en rod rektanguleer etiket, fremstillet
af tekstil, syet ind i og stikkende ud fra den gverste venstre del pa baglommens sgm pa bukser, shorts
eller nederdele. Meerket ser saledes ud:

Indferelsen af varemeerke nr. 6 i varemeerkeregistreret indeholder en erkleering om afkald, hvorefter
varemeerket ikke giver eneret med hensyn til formen og farven pa lommen i sig selv. Varemeerke nr. 6
blev registreret pa grundlag af et fornedent seerpreeg, opndet ved brug i overensstemmelse med
artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

Colloseum driver en detailforretning med yderbekleedning. Som led i denne virksomhed har selskabet
bragt bukser, nemlig jeans, af meerkerne COLLOSEUM, S. MALIK og EURGIULIO pa markedet.
Disse bukser er pa den hgjre baglomme forsynet med sma rode rektangulere faner, fremstillet af
tekstil, der er syet ind i den hgjre ydersom i den overste del af lommen, og hvorpa de péageeldende
meerker eller betegnelsen »SM JEANS« er gengivet.

Levi Strauss anlagde sag ved den kompetente ret i forste instans, idet selskabet navnlig nedlagde
pastand om, at det blev forbudt Colloseum at udbyde, markedsfore eller til disse formal besidde
sadanne bukser. Colloseum gjorde heroverfor bla. geeldende, at Levi Strauss ikke har gjort brug af
varemzerke nr. 6.

Forsteinstansretten tog Levi Strauss’ pastand til folge, og appelinstansen forkastede den af Colloseum
iveerksatte appel til provelse af forste instans’ afgerelse.

Ved Colloseums »revisionsanke« opheevede den foreleeggende ret appelinstansens afgorelse og
hjemviste sagen til denne. Appelinstansen forkastede pa ny Colloseums appel, hvorefter Colloseum pa
ny iveerksatte »revisionsanke« for den foreleeggende ret.

Den foreleeggende ret har fastsldet, at udfaldet af denne anden »revisionsanke« athesenger af
fortolkningen af artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Denne ret vil nemlig leegge til grund, at der
er risiko for forveksling pa grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 mellem
varemeerke nr. 6 og de buksemodeller, som Colloseum markedsforer, sdfremt varemeerke nr. 6 fortsat
er gyldigt.

Den foreleeggende ret har understreget, at den derfor har behov for at vide, om der er blevet gjort reel

brug af varemeerke nr. 6 som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Den har bemeerket,
at ifelge appelinstansens konstateringer — som den i henhold til de processuelle bestemmelser i tysk ret
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er bundet af — blev varemeerke nr. 6 registreret den 10. februar 2005. Varemeerket er derfor fortabt,
hvis det ikke for afslutningen af den mundtlige forhandling ved appelinstansen den 18. februar 2010
har veeret genstand for reel brug i den neevnte bestemmelses forstand.

Den foreleeggende ret har dernsest anfort, at det fremgar af appelinstansens konstateringer, at Levi
Strauss kun har brugt varemeerke nr. 6 i form af varemeerke nr. 3. Udfaldet af sagen atheenger derfor
navnlig af spergsmalet, om et registreret varemaerke, der udger en af bestanddelene i et andet
varemerke, og som har opnaet fornedent seerpreeg som folge af brugen af det andet meerke, jf.
artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, pa grund af brugen af dette andet varemeerke ligeledes kan
veere genstand for reel brug som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 1.

Den foreleeggende ret har bemaerket, at dette spergsmal ikke kan anses for allerede at veere afklaret.
Den har endvidere understreget, at varemerke nr. 3 og nr. 6 ikke kun afviger fra hinanden med
hensyn til enkeltheder, som ikke forandrer varemcerkernes seerpreeg, siledes at betingelserne i
artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 ikke er opfyldt i den foreliggende sag, hvilket adskiller
hovedsagen fra de faktiske omsteendigheder, der 14 til grund for den preejudicielle anmodning, der gav
anledning til Rintisch-dommen af 25. oktober 2012 (sag C-553/11).

Den foreleeggende ret har desuden anfort, at det ligeledes skal tages i betragtning, at Levi Strauss ved
markedsforingen af bukser har brugt den rede rektanguleere fane med paskriften »LEVI'S«, og at bade
varemeerke nr. 6 og ordmeerket »LEVI'S« derved reelt er blevet brugt, idet disse to varemeerker ogsa er
blevet registreret ssmmen som varemeerke nr. 3. Retten er derfor i tvivl om, hvorvidt der kan gores reel
brug af et varemeerke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94, nar det kun bruges
sammen med et andet varemeerke, offentligheden i de to varemeerker ser selvsteendige kendetegn, og
begge varemeerker derudover er registreret sammen som varemeerke.

Under disse omstendigheder har Bundesgerichtshof besluttet at udseette sagen og forelegge
Domstolen folgende praejudicielle spergsmal:

»Skal artikel 15, stk. 1, i forordning [...] nr. 40/94 fortolkes saledes, at

1) et varemeerke, der er en del af et sammensat varemerke, og som kun har opnaet fornedent
seerpreeg som folge af den brug, der er gjort af det sammensatte varemzerke, kan bruges med
retsbevarende virkning, ndr det kun er det sammensatte meerke, der anvendes

2) et varemeerke bruges med retsbevarende virkning, sifremt det kun anvendes sammen med et
andet varemeerke, offentligheden i de to varemeerker ser selvsteendige kendetegn, og begge
meerker endvidere er registreret sammen som varemeerke?«

Om de praejudicielle sporgsmal

Med disse sporgsmal, som skal behandles samlet, ensker den foreleeggende ret neermere bestemt
oplyst, om betingelsen om reel, dvs. retsbevarende, brug af et varemeerke som omhandlet i artikel 15,
stk. 1, i forordning nr. 40/94 er opfyldt, nir et registreret varemeerke — som har opnaet fornedent
seerpreeg som folge af brugen af et andet sammensat varemaerke, som det udger en bestanddel af —
kun bruges ved hjelp af dette andet sammensatte meerke, eller nar det kun bruges sammen med et
andet varemaerke, og begge varemeerker endvidere er registreret sammen som varemeerke.

I overensstemmelse med Domstolens faste praksis betyder den omsteendighed, at et varemeerke har
forngdent seerpreeg som omhandlet i artikel 7 i forordning nr. 40/94, at varemeerket er egnet til at
identificere den vare, for hvilken det er ansogt registreret, som hidrerende fra en bestemt virksomhed
og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (dom af 12.7.2012, sag C-311/11P,
Smart Technologies mod KHIM, preemis 23 og deri neevnte retspraksis). Varemeerkets veesentligste
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funktion er over for forbrugerne at identificere den virksomhed, hvorfra varen hidrerer (jf. i denne
retning dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, preemis 59 og den deri
neevnte retspraksis).

Hvad angar spergsmalet, hvornar et varemeerke med henblik pa dets registrering opnér fornedent
seerpreeg ved den brug, der er gjort deraf i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, har
Domstolen i forbindelse med artikel 3, stk. 3, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december
1988 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40, s. 1),
som i det veesentlige svarer til den neaevnte bestemmelse i forordning nr. 40/94, fastsldet, at opnaelsen af
et sadant seerpreeg kan folge af bade brugen af en bestanddel af et registreret varemeerke — som en del
af dette — og brugen af et seerskilt varemeerke sammen med et registreret varemeerke. I begge tilfeelde
er det tilstreekkeligt, at de relevante omseetningskredse som folge af denne brug faktisk opfatter den
vare eller tjenesteydelse, som alene det varemeerke, der soges registreret, betegner, som hidrerende fra
en bestemt virksomhed (dom af 7.7.2005, sag C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, preemis 30).

Folgelig er den veaesentligste betingelse, uatheengigt af, om brugen vedrorer et tegn som del af et
registreret varemeerke eller sammen med dette, at det tegn, der er ansegt registreret som varemaerke
som folge af denne brug i de relevante omseetningskredses bevidsthed, kan betegne de varer, som de
vedrerer, som hidrerende fra en bestemt virksomhed.

Endvidere har Domstolen allerede fastsldet, at den konstatering, der er foretaget i premis 30 i
Nestlé-dommen, er almengyldig, og at den ogsa finder anvendelse, nar det drejer sig om at godtgere
et eeldre varemeerkes seerlige grad af seerpreeg med henblik pa at fastsla, at der er risiko for forveksling
som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (jf. dom af 17.7.2008, sag C-488/06 P,
L & D mod KHIM, Sml. I, s. 5725, preemis 50-52).

Henset til opbygningen af og formalet med forordning nr. 40/94 samt ordlyden af denne forordnings
artikel 15, stk. 1, skal det bemeerkes, at den konklusion, som Domstolen naede frem til i preemis 30 i
Nestlé-dommen, ogsa geelder for sa vidt angér begrebet »reel brug« med henblik pa bevarelsen af
indehaveren af et registreret varemeerkes rettigheder som omhandlet i denne bestemmelse.

Den brug, hvorved et tegn opnér fornedent seerpreeg i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning
nr. 40/94, vedrorer ganske vist perioden for dets registrering som varemeerke, hvorimod den reelle
brug som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 1, vedreorer en femarsperiode efter registreringen,
saledes at brugen som omhandlet i neevnte artikel 7, stk. 3, med henblik pa registreringen ikke som
sadan kan paberabes for at godtgere brugen som omhandlet i artikel 15, stk. 1, med det formal at
bevare indehaveren af det registrerede varemeerkes rettigheder.

Det bemeerkes imidlertid, at begrebet »brug« af et varemeerke, som det fremgar af preemis 27-30 i
Nestlé-dommen, efter ordlyden generelt omfatter bade den uatheengige brug af dette varemeerke og
dets brug som en bestanddel af et andet varemeerke som helhed eller sammen med dette.

Som den tyske regering og Det Forenede Kongeriges regering korrekt har bemzerket under retsmodet
for Domstolen, kan det — altid veesentlige — brugskriterium ikke bedommes ud fra forskellige
omstendigheder, atheengigt af, om det skal fastslas, om dette kriterium kan skabe rettigheder
vedrerende et varemeerke, eller kan sikre, at sddanne rettigheder bevares. Hvis det er muligt at opna
beskyttelsen af et tegn som varemerke gennem en bestemt brug, der gores af det, skal denne samme
form for brug nemlig ogsa kunne sikre bevarelsen af denne beskyttelse.

Det skal derfor legges til grund, at kravene til efterprovelsen af den reelle brug af et varemaerke som
omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94 svarer til de krav, der geelder for et tegns
opnaelse af fornedent seerpreeg ved brug med henblik pa dets registrering som omhandlet i
forordningens artikel 7, stk. 3.
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Det skal dog i denne forbindelse understreges, siledes som den tyske regering, Det Forenede
Kongeriges regering og Europa-Kommissionen har anfert, at et registreret varemerke, som kun
bruges som del af et sammensat meerke eller sammen med et andet varemeerke, fortsat skal kunne
opfattes som en angivelse af den pageeldende vares oprindelse, for at denne brug kan anses for at
udgere »reel brug« som omhandlet i neevnte artikel 15, stk. 1.

Pa baggrund af ovenstaende betragtninger skal de forelagte sporgsmal besvares med, at betingelsen om
reel brug af et varemeerke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kan veere opfyldt,
ndr et registreret varemeerke — der har opnaet fornedent seerpreeg som folge af brugen af et andet
sammensat meerke, som det udger en af bestanddelene af — kun bruges ved hjeelp af dette andet
sammensatte varemeerke, eller nar det kun bruges sammen med et andet varemerke, og disse to
varemeerker desuden sammen er registreret som varemeerke.

Sagens omkostninger

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

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

Betingelsen om reel brug af et varemzerke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i Radets forordning
(EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemeerker kan veere opfyldt, nar et registreret
varemaerke — der har opniet fornedent serpreg som folge af brugen af et andet sammensat
meerke, som det udgor en af bestanddelene af — kun bruges ved hjelp af dette andet
sammensatte varemerke, eller nar det kun bruges sammen med et andet varemsrke, og disse to
varemeerker desuden sammen er registreret som varemezrke.

Underskrifter
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