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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

11. juni 2020*

»Appel — EU-varemeerker — forordning (EF) nr. 207/2009 — indsigelse — artikel 8, stk. 1, litra b) —
risiko for forveksling — vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn — vurdering af det eeldre
varemeerkes fornedne seerpreeg«
I sag C-115/19 P,

angdende en appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europeiske Unions Domstol, iveerksat
den 14. februar 2019,

China Construction Bank Corp., Beijing (Kina), ved solicitors A. Carboni og J. Gibbs,
appellant,
de ovrige parter i appelsagen:

Den Europziske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved ]. Ivanauskas og D.
Botis, som befuldmeegtigede,

sagsogt i forste instans,
Groupement des cartes bancaires, Paris (Frankrig), ved avocate C. Herissay-Ducamp,
intervenient i forste instans,
har
DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, I. Jarukaitis, og dommerne M. Ilesi¢ (refererende dommer) og C.
Lycourgos,

generaladvokat: G. Hogan,
justitssekreteer: A. Calot Escobar,
pa grundlag af den skriftlige forhandling,

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

afsagt folgende

* Processprog: engelsk.
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Dom

Med sit appelskrift har China Construction Bank Corp (herefter »CCB«) nedlagt pastand om
opheevelse af dom afsagt af Den Europeeiske Unions Ret den 6. december 2018, China Construction
Bank mod EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, herefter »den appellerede
dom«, EU:T:2018:879), hvorved Retten frifandt EUIPO i det sogsmal, som selskabet havde anlagt med
pastand om annullation af afggrelse truffet 14. juni 2017 af Forste Appelkammer ved Den Europeiske
Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2265/2016-1) vedrerende en indsigelsessag
mellem Groupement des cartes bancaires og CCB (herefter »den omtvistede afgorelse«).

Retsforskrifter

Radets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemeerker (EUT 2009, L 78, s. 1)
blev eendret ved Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015
(EUT 2015, L 341, s. 21), der tradte i kraft den 23. marts 2016. Denne forordning er efterfolgende
med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet opheevet og erstattet af Europa-Parlamentets og Radets
forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemeerker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til
tidspunktet for de faktiske omsteendigheder i tvisten skal denne appel imidlertid behandles pa
grundlag af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009.

Artikel 8 i forordning nr. 207/2009 bestemte:

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

[...]

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

[...]

5. Hvis indehaveren af et eeldre varemeerke [...] rejser indsigelse, er det varemeerke, der soges
registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det eeldre
varemeerke, og det soges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det
eeldre varemeerke er registreret, nar der, hvis det drejer sig om et eeldre [EU]-varemeerke, er tale om et i
[Unionen] velkendt varemeerke, og der, hvis det drejer sig om et eeldre nationalt varemeerke, er tale om
et i den pageldende medlemsstat velkendt varemeerke, og brugen af det varemeerke, der soges
registreret, uden rimelig grund ville medfere en utilberlig udnyttelse af det eeldre varemeerkes seerpreeg
eller renommé, eller sadan brug ville skade dette seerpreeg eller renommé.«

Tvistens baggrund og den omtvistede afgorelse

Den 14. oktober 2014 indgav CCB en ansegning til EUIPO om registrering af folgende tegn som
EU-varemeerke.
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N\

De tjenesteydelser, som varemerkeansegningen vedrgrer, henhorer under klasse 36 i
Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering af varer og tjenesteydelser
til brug ved registrering af varemeerker, som revideret og eendret (herefter »Nicearrangementet«), og
svarer til folgende beskrivelse: »bankvirksomhed; @konomiske vurderinger [forsikring,
bankvirksomhed, fast ejendom]; tjenesteydelser inden for finansiering; betalingskorttjenesteydelser;
deponering af veerdigenstande; antikvitetsvurdering;  meeglervirksomhed;  garantiordninger;
bandleeggelse under kuratel«.

Den 7. maj 2015 rejste Groupement des cartes bancaires indsigelse mod registreringen af det ansegte
varemerke for alle de i foregiende preemis neevnte tjenesteydelser. Indsigelsen var baseret pa eeldre
rettigheder, herunder folgende EU-varemaerke, der var blevet registreret den 12. november 1999.

Varemeerket var bl.a. blevet registreret for tjenesteydelser i klasse 36 svarende til folgende beskrivelse:
»forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed, nemlig forsikringsvirksomhed,
pengevekslingsbureauer; udstedelse af rejsechecks og akkreditiver; finansiel virksomhed, valutarisk
virksomhed, bankvirksomhed; [...] elektronisk styring af bankstremme og monetere stromme; [...]
udstedelse af og tjenesteydelser vedrerende forudbetalte kort, betalingskort, kreditkort, heevekort [...]
elektronisk betalingsservice; [...] finansielle transaktioner beregnet til kortholdere, formidlet via
pengeautomater; autentificering og verificering [...]; finansiel information via telekommunikation af
enhver art [...]«.

De registreringshindringer, der blev paberabt til stotte for indsigelsen, var dem, der er anfort i artikel 8,
stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

Den 4. oktober 2016 gav indsigelsesafdelingen ved EUIPO medhold i indsigelsen med den begrundelse,
at der bestod en risiko for forveksling som omhandlet artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009. Den foretog ikke en undersegelse af registreringshindringen i forordningens artikel 8,
stk. 5.

CCB indgav klage, som blev afslaet ved den omtvistede afgarelse.
I afgorelsen fandt Ferste Appelkammer ved EUIPO, at den relevante kundekreds bestar dels af

erhvervsdrivende, dels af endelige forbrugere eller den brede offentlighed, som har et hojt
opmerksomhedsniveau.
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Hvad angir det relevante geografiske omrade ved vurderingen af risikoen for forveksling fastslog
appelkammeret, at dette var hele EU’s omrade, idet det samtidigt anforte, at konstateringen af, at der
foreligger en risiko for forveksling i en del af EU, er tilstreekkelig til at afsla registreringen af det
ansggte varemeerke.

Appelkammeret fastslog derneest, at som folge af brugen af det eldre varemeerke identificerer den
relevante franske kundekreds dette varemzerke som kortene »CB«. Det var allerede blevet fastslaet i en
afgorelse truffet af Fjerde Appelkammer ved EUIPO af 27. august 2014 i sag R 944/2013-4 vedrerende
en indsigelsessag mellem Groupement des cartes bancaires og CCB vedrgrende ordmerket CCB, som
der var blevet ansegt om EU-varemeerke for, at ordmerket CB havde et renommé i Frankrig for
tjenesteydelser, der henhgrer under klasse 36 som omhandlet i Nice-arrangementet. De beviser, der
blev fremlagt af Groupement des cartes bancaires i denne sag, understottede, at dette renommé fortsat
bestar.

Hvad angar sammenligningen af de omtvistede tegn fandt Forste Appelkammer ved EUIPO, idet det
tog hensyn til det eeldre varemeerkes renommé i Frankrig, at dette varemerke pa trods af dets meget
stiliserede karakter, blev opfattet som gruppen af store bogstaver »CB«. Hvad angar det ansogte
varemeerke, var den figurative bestanddel underordnet i forhold til det dominerende element, som
blev udgjort af gruppen af bogstaverne »CCB«.

Der forela derfor en vis visuel lighed mellem de omtvistede tegn. Endvidere havde disse tegn pa det
fonetiske plan en mere end gennemsnitlig grad af lighed. Derimod var det ikke var muligt at foretage
en sammenligning pa det begrebsmeessige plan.

Forste Appelkammer ved EUIPO fandt, at henset til, at de tjenesteydelser der var omfattet af de
omtvistede tegn, var identiske, til tegnenes lighed og til det eeldre varemeerkes renommé i Frankrig, er
forskellene mellem tegnene og det hojere end gennemsnitlige opmeerksomhedsniveau hos den
relevante kundekreds ikke tilstreekkeligt til at udelukke risiko for forveksling.

Appelkammeret tilfgjede, at den omstendighed, at visse af CCB’s tjenesteydelser, der var omfattet af
ansegningen om varemeerket, ikke regelmaessigt blev anvendt af forbrugerne, foragede muligheden for,
at disse forbrugere, selv de, som havde et hgjt opmeerksomhedsniveau, blev vildledt af deres upreecise
erindring af de omtvistede tegns udformning.

Af alle disse grunde fandt Forste Appelkammer ved EUIPO, at der foreligger en risiko for forveksling i
Frankrig, og at det derfor var med rette, at kontorets indsigelsesafdeling tog indsigelsen til folge.

Sagen for Retten og den anfaegtede dom
Den 27. september 2017 anlagde CCB et sogsmal ved Retten.

Selskabet fremsatte bl.a. et anbringende om tilsideseettelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009. Med dette anbringende anfeegtede CCB bedemmelsen af det eldre varemeerkes
forngdne seerpraeg foretaget af Forste Appelkammer ved EUIPO, dets bedommelse af de omtvistede
tegns lighed og dets helhedsbedommelse af risikoen for forveksling.

Hvad angar spergsmélet om det @ldre varemcerkes forngdne seerpreeg foreholdt CCB Forste
Appelkammer ved EUIPO, at det ikke havde identificeret de tjenesteydelser, med hensyn til hvilke det
fandt, at varemeerket havde et renommé. Ifglge CCB kunne de beviser, der blev fremlagt af
Groupement des cartes bancaires, ikke godtgere dette renommé for alle de tjenesteydelser, der er
omfattet af dette varemaerke.
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Hvad angar bedemmelsen af ligheden af de omtvistede tegn gjorde CCB seerligt geeldende, at Forste
Appelkammer ved EUIPO i forbindelse med denne bedommelse med urette tog hensyn til det eeldre
varemeerkes renommé. Dette varemeerke blev i den omtvistede afgerelse analyseret som om, der var
tale om et ordmeerke. Tilsvarende blev det tegn, hvorom der blev ansegt om varemeerkeregistrering,
analyseret pa grundlag af dets ordbestanddel, uden at dets figurative bestanddel blev taget i
betragtning.

Retten frifandt EUIPO.

Parternes pastande i appelsagen

CCB har nedlagt folgende pastande:

— Den appellerede dom opheeves.

— Der treeffes afgorelse i sagen, eller subsidicert hjemvises sagen til Retten.

— EUIPO og enhver indtradt intervenient tilpligtes at beere deres egne omkostninger og betale CCB’s
ombkostninger i forbindelse med denne sag samt sagen i forste instans.

EUIPO har nedlagt folgende pastande:
— Appellen forkastes.

— CCB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

Parternes argumenter
CCB har fremsat tre anbringender til stotte for appellen.

Med det forste anbringende har selskabet foreholdt Retten, at den begik nogle retlige fejl ved sin
bedommelse af, om der foreld risiko for forveksling og saledes tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i
forordning nr. 207/2009.

Dette anbringende omfatter fire led.

Retten begik for det forste en retlig fejl ved i forbindelse med det led af dens undersogelse, der bestod i
at bedomme de omtvistede tegns lighed, at tage hensyn til det sldre varemaerkes renommé og ved pa
ny at tage hensyn til dette renommé i forbindelse med helhedsbedemmelsen af risikoen for forveksling.
Den foretog saledes en dobbelt hensyntagen til det seldre varemeerkes forngdne seerpreeg.

CCB har fremheevet, at bedemmelsen af, om de omtvistede tegn har lighed, udger en selvstendig
analyse. Det er kun inden for rammerne af helhedsbedommelsen af, om der foreligger risiko for
forveksling, at det eeldre varemeerkes grad af seerpreeg spiller en rolle, i lighed med graden af de
omtvistede tegns lighed og graden af de omhandlede varer eller tjenesteydelsers lighed.

For det andet s Retten bort fra de omtvistede tegns figurative karakter. Den analyserede tegnene som
om, der var tale om ordmeerker, og sa séledes bort fra retspraksis om artikel 8, stk. 1, litra b), i
forordning nr. 207/2009, hvorefter bedemmelsen af ligheden af de omtvistede tegn skal baseres pa det
indtryk, som tegnene giver i deres helhed, hvilket abenlyst omfatter deres figurbestanddele.

ECLIL:EU:C:2020:469 5
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Ved ikke at tage hensyn til de omtvistede tegns figurative karakter foretog Retten en fejlagtig afvejning
af den visuelle sammenligning og den fonetiske sammenligning af disse tegn. Eftersom de omhandlede
tegn udger logoet for de respektive virksomheder, og et logo i kraft af sin karakter tjener som visuelt
kendemeerke, skulle Retten have tillagt den visuelle sammenligning sterre betydning. Den
overvurderede saledes betydningen af den fonetiske sammenligning.

For det tredje begik Retten nogle fejl i forbindelse med fastleeggelsen af de tjenesteydelser, for hvilke
den fastslog, at det eeldre varemeerke havde et renommé og derfor havde en hgj grad af seerpreeg.
Rettens konstatering, hvorefter det eldre varemeerkes hgje grad af seerpreeg kan udstreekkes til
»finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed«, er hverken understoattet af beviser
eller begrundet. Retten stottede denne konstatering pa det aeldre varemeerkes renommé, selv om dette
renommé kun var blevet fastslaet for en begrenset del af de tjenesteydelser, der er omfattet af
varemeerket. Retten undlod endvidere utvetydigt at fastsla, at Forste Appelkammer ved EUIPO ikke
skulle have stottet sig pa afgorelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved dette kontor i sag
R 944/2013-4, som vedrorte de omhandlede virksomheders ordmerker og siledes havde en anden
genstand end i neerveerende sag.

For det fjerde undlod Retten at foretage en helhedsbedemmelse af, om der foreld en risiko for
forveksling.

Der blev nemlig ikke taget hensyn til en lang reekke faktorer. Den omstendighed, at den relevante
kundekreds har et hgjt opmaerksomhedsniveau, skulle ifelge CCB have veeret inddraget i
helhedsvurderingen af, om der forela risiko for forveksling, eftersom en sadan omsteendighed gor det
mindre sandsynligt, at kundekredsen har en ufuldsteendig erindring af de omtvistede tegn og vil
forveksle oprindelsen for de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansggte varemaerke, og oprindelsen
for de tjenesteydelser, der er omfattet af det eeldre varemeerke. I stedet for at tage hensyn til denne
omstendighed stottede Retten sig pa en generel betragtning om, at den relevante kundekreds har en
ufuldsteendig erindring af de omtvistede tegn.

Det andet anbringende vedrerer en tilsideseettelse af artikel 36 i statutten for Den Europeeiske Domstol
vedregrende kravet om begrundelse af domme, som i medfer af denne statuts artikel 53, stk. 1, ogsa
finder anvendelse pa rettergangsmaden ved Retten.

Retten undlod seerligt at begrunde sin konstatering af, at det eeldre varemerke har et renommé og
saledes har en hgj grad af seerpreeg vedrerende finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og
bankvirksomhed. Den gav ingen begrundelse for, hvorledes beviserne for brug af det eeldre
varemeerke, som specifikt vedrorte betalingskort, kunne begrunde en sa generel konklusion.

Med det tredje anbringende, som CCB har fremsat subsidieert, foreholdes Retten at have foretaget en
urigtig gengivelse af de faktiske omstendigheder og beviserne for det forste ved at undlade at tage
hensyn til de omtvistede tegns figurative karakter, for det andet ved at stotte sig pa afgorelsen truffet
af Fjerde Appelkammer ved EUIPO i sag R 944/2013-4 og for det tredje ved at tildele det zeldre
varemerke en hgj grad af seerpreg for finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og
bankvirksomhed.

Ifelge EUIPO skal appellen forkastes.
Hvad angar for det forste anbringendes forste led har EUIPO gjort geeldende, at Forste Appelkammer
ved EUIPO og Retten foretog en undersogelse af den grafiske gengivelse af det eeldre varemeerke, og

at de gyldigt fastslog, at den relevante kundekreds i Frankrig til trods for varemeerkets stilisering
opfatter varemerket som forkortelsen »CB«.
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Henvisningen til det eeldre varemserkes renommé i forbindelse med bedommelsen af de omtvistede
tegns lighed blev kun foretaget for fuldsteendighedens skyld. Selv safremt dette renommé overhovedet
ikke var blevet inddraget i denne bedgmmelse, vil betragtningen vedrerende den relevante
kundekreds’ opfattelse af det eeldre varemeerke fortsat veere den, som Retten har angivet.

EUIPO er endvidere af den opfattelse, at det stod appelkammeret og Retten frit for at tage hensyn til
det pageeldende renommé. EUIPO har bemzerket, at bedemmelsen af de omtvistede tegn ikke kan
foretages alene pa grundlag af den grafiske gengivelse af disse tegn. Det folger nemlig af retspraksis, at
sammenligningen af de pageldende tegn skal stottes pa kundekredsens opfattelse. Alle elementer, der
kan pavirke denne opfattelse, sasom det eeldre varemeerkes renommé, er derfor relevant ved denne
sammenligning.

Hvad angar det forste anbringendes andet led har EUIPO gjort geeldende, at storstedelen af CCB’s
argumenter vedrorende sammenligningen af de omtvistede tegn vedrerer de faktiske omstendigheder
og séledes skal afvises.

EUIPO har endvidere gjort geeldende, at Retten med rette kunne konstatere, at stiliseringen af det
eeldre varemeerke ikke er tilstraekkeligt igjnefaldende til at hindre den relevante kundekreds i at
koncentrere sin opmerksomhed om gruppen af bogstaverne »CB«. Det er siledes med urette, at CCB
har foreholdt Retten, at den analyserede de omtvistede tegn, som om der var tale om ordtegn.

Det forste anbringendes tredje led skal ifelge EUIPO saledes afvises, eftersom det vedrerer de faktiske
omsteendigheder.

De argumenter, som CCB har fremfort inden for rammerne af dette led, er under alle omsteendigheder
ugrundede.

Hvad seerligt angar de tjenesteydelser, der blev taget i betragtning, er EUIPO af den opfattelse, at det
ikke er nedvendigt at godtgere en hgj grad af seerpraeg i forhold til alle specifikke elementer i en bred
kategori af varer eller tjenesteydelser, som det omhandlede varemerke omfatter.

Hvad angar det forste anbringendes fjerde led har EUIPO gjort geeldende, at den relevante kundekreds’
hgje opmaerksomhedsniveau ikke udelukker, at denne kundekreds har en ufuldsteendig erindring af de
omtvistede tegn.

Det andet anbringende skal ifelge EUIPO ligeledes forkastes.

Retten gav en beherig forklaring pa, hvorfor den forkastede CCB’s argumenter om, at det ikke var
blevet godtgjort, at det eldre varemeerke havde en hgj grad af seerpreeg vedrerende finansiel
virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed.

Retten anforte nemlig, at konstateringen foretaget af Forste Appelkammer ved EUIPO, hvorefter det
eldre varemzerke havde en hgj grad af seerpreeg, var tilstreekkeligt understottet af de beviser, der var
blevet fremlagt i det foreliggende tilfeelde. Det folger heraf, at det bl.a. ikke var nedvendigt at undersoge
sporgsmalet, om det var med rette, at appelkammeret henviste til afgerelsen truffet af Fjerde
Appelkammer ved EUIPO i sag R 944/2013-4. En sadan undersogelse ville nemlig ikke have kunnet
pavirke konstateringen af, at det eeldre varemerke havde en hgj grad af seerpreeg.

Hvad endelig angar det tredje anbringende er EUIPO af den opfattelse, at CCB har undladt at
preecisere de faktiske omsteendigheder og de beviser, der blev urigtigt gengivet af Retten, og selskabet
har heller ikke angivet de specifikke passager i den appellerede dom, hvoraf en urigtig gengivelse
fremgar abenbart.

ECLIL:EU:C:2020:469 7
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Dette anbringende er under alle omstendigheder ugrundet. I modsetning til det af CCB heevdede
undlod Retten ikke at tage hensyn til de omtvistede tegns figurative karakter, henviste kun for
fuldsteendighedens skyld til afgerelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved EUIPO i sag R 944/2013-4
og fastslog med rette, at det eeldre varemeerke havde en hgj grad af seerpraeg for alle de omhandlede
tienesteydelser.

Domstolens bemcerkninger

I tilfeelde af indsigelser stottet pa et eldre individuelt varemeerke skal en risiko for forveksling som
omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 forstas som risikoen for, at det i
kundekredsen kan antages, at de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det seldre varemeerke, og
dem, der er omfattet af det ansegte varemeerke, hidrorer fra den samme virksomhed eller i givet fald
fra gkonomisk forbundne virksomheder. Spgrgsmalet om, hvorvidt der foreligger en sddan risiko, skal
bedommes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det konkrete
tilfeelde (dom af 5.3.2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi mod EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, preemis 63 og 67 og den deri neevnte retspraksis).

Disse faktorer omfatter bl.a. graden af lighed mellem de omtvistede tegn og mellem de omhandlede
varer eller tjenesteydelser og intensiteten af det eeldre varemerkes renommé samt graden af dets
serpreg, iboende eller opndet ved brug (dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM, C-552/09 P,
EU:C:2011:177, preemis 64, og af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P,
EU:C:2020:156, preemis 57).

Hvad angar det forste anbringendes forste led, hvormed CCB har foreholdt Retten, at den fejlagtigt tog
hensyn til renomméet og folgelig til det eeldre varemserkes seerpreeg ved dens bedommelse af de
omtvistede tegns lighed, bemeerkes, at efterprovelsen af ligheden mellem de omtvistede tegn bestér i en
visuel, fonetisk eller begrebsmeessig sammenligning, der er baseret pa det helhedsindtryk, som disse
tegn fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds under hensyn til de omtvistede tegns
iboende kvaliteter (dom af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P,
EU:C:2020:156, preemis 71 og den deri neevnte retspraksis), mens det omhandlede eeldre varemeerkes
fornedne seerpreeg vedrerer varemeerkets egnethed til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for
hvilken de er sogt registreret, som hidrerende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille
denne vare fra andre virksomheders varer (jf. for s vidt angar EU-varemeerkers forngdne seerpreeg
dom af 13.9.2018, Birkenstock Sales mode EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, praemis 31 og den deri
neevnte retspraksis).

Hvad mere specifikt angar renommeéet bemeerkes, at et varemeerke har et renommé, nar det inden for
en veesentlig del af det relevante omrade er kendt af en betydelig del af den kundekreds, der er relevant
for de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemeerket. I denne forbindelse skal der navnlig
tages hensyn til varemeerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstreekning og varigheden
af brugen af varemeerket samt storrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at
fremme varemeerket (dom af 28.6.2018, EUIPO mod Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, preemis 55
og 56 og den deri neevnte retspraksis).

I modseetning til faktoren vedrerende ligheden af de omtvistede tegn indebeerer faktoren vedrgrende
renomméet og det eldre varemzerkes forngdne seerpreeg folgelig ikke en sammenligning af flere tegn,
men vedrorer kun et enkelt tegn, nemlig det tegn, som indsigeren har faet registreret som varemserke.
Eftersom disse to faktorer har en grundleeggende forskellig reekkevidde, gor en undersogelse af den ene
af disse det ikke muligt at drage konklusioner i forhold til den anden. Selv i det tilfeelde, at det aeldre
varemeerke har en hgj grad af serpreeg som folge af dets renommé, gor denne omsteendighed det ikke
muligt at afgere, om og, i bekreftende fald, i hvilken grad varemeerket visuelt, fonetisk og
begrebsmeessigt ligner det ansegte varemeerke.
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Det er séledes retligt forkert at foretage en vurdering af ligheden af de omtvistede tegn i forhold til det
eeldre varemeerkes renommé.

I det foreliggende tilfeelde fastslog Retten i den del af den appellerede doms preemisser, der vedrerer de
omtvistede tegns lighed, i dommens preemis 52 og 53, at et varemeerkes renommé og hgje grad af
seerpreeg kan veere relevant med henblik pa at identificere det dominerende element i det
helhedsindtryk, varemeerket giver. Retten udledte i dommens preemis 54 deraf, at Forste Appelkammer
ved EUIPO, henset til det eeldre varemaerkes renommé, var berettiget til at fastsla, at den relevante
kundekreds ville opfatte varemzrket som det verbale element, der udgeres af forbogstaverne CB. Den
konkluderede i dommens preemis 58 deraf, at det var med rette, at dette appelkammer foretog en
sammenligning af de omtvistede tegn ved hovedsageligt at basere sig pa denne bestanddel af eldre
varemeerke.

I denne forbindelse bemzerkes, at selv om identificeringen af en dominerende bestanddel kan vise at
veere relevant ved en sammenligning af omtvistede tegn (dom af 22.10.2015, BGW, C-20/14,
EU:C:2015:714, preemis 37 og den deri neevnte retspraksis), folger det ikke heraf, at dette tegns
renommé og grad af fornedent seerpraeg, som vedrorer dette i sin helhed, gor det muligt at fastlegge,
hvilken bestanddel af det pégeeldende tegn der er dominerende i henhold til den relevante kundekreds’
opfattelse.

Forordning nr. 207/2009 kan tveertimod ikke forstas saledes, at et varemeerkes renommé og fornedne
seerpreeg kan fore til konstateringen af, at et af de elementer, det bestar af, dominerer i forhold til et
andet element ved bedemmelsen af de omtvistede tegns lighed.

Retten fastslog i den appellerede doms preemis 52, at det eldre varemeerkes renommé »vil kunne
pavirke opfattelsen af forholdet mellem de forskellige bestanddele« af dette varemerke. Renomméet af
et ordmeerke, der har en meget stiliseret karakter, som det omhandlede eeldre varemeerke, er netop
baseret pa et kendskab hos en betydelig del af den relevante kundekreds til samtlige de bestanddele,
savel verbale som figurative, som varemeerket bestar af.

Det folger heraf, at Retten ved at fastsl, at Forste Appelkammer ved EUIPO var berettiget til af det
eeldre varemeerkes renommé og hgje grad af seerpreeg at udlede, at dette opfattes som ordbestanddelen
CB, at denne ordbestanddel saledes var dominerende, og at den for sin del skulle have afggrende
indflydelse ved vurderingen af de omtvistede tegns lighed, begik den retlige fejl, der er beskrevet i
denne doms preemis 59. Det forste anbringendes forste led skal saledes tiltreedes.

Eftersom det eldre varemserkes renommé og forngdne seerpreeg endvidere blev undersegt i den
appellerede doms preemis 38-48 og derefter i denne doms preemis 67 indgik i helhedsbedemmelsen af,
om der foreligger en risiko for forveksling, skal det ogsa afgeres, om denne del af Rettens undersogelse
som heevdet af CCB i selskabets andet anbringende ikke er tilstreekkeligt begrundet.

CCB har nzermere bestemt foreholdt Retten, at den som svar pa selskabets argumenter, som blev
sammenfattet i denne doms preemis 21, konstaterede, uden at denne konstatering blev ledsaget af en
tilstreekkelig begrundelse, at det eldre varemeerke havde et renommé og en hgj grad af seerpreeg
generelt for tjenesteydelserne vedrerende »finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og
bankvirksomhedx«.

Det folger af fast retspraksis, at begrundelsen for Rettens domme klart og utvetydigt skal angive de
betragtninger, som Retten har lagt til grund, saledes at de bererte parter kan fa kendskab til
grundlaget for den trufne beslutning, og siledes at Domstolen kan udeve sin provelsesret (dom af
1.12.2016, Klement mod EUIPO, C-642/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:918, preemis 24 og den deri
naevnte retspraksis). Spergsmalet om, hvorvidt begrundelsen for en dom afsagt af Retten er
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selvmodsigende eller utilstreekkelig, er et retsspergsmal, der som saddan kan rejses under en appelsag
(dom af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, premis 25 og
den deri neevnte retspraksis).

I den appellerede doms preemis 39-41 gav Retten en omfattende begrundelse for, at bedemmelsen i
den omtvistede afgorelse vedrerende det eeldre varemeerkes renommé kunne sidestilles med
konstateringen fra Forste Appelkammer ved EUIPO af, at varemeerket havde en hgj grad af seerpreeg.

Retten anforte dernzest klart i dommens praemis 44, at CCB, uden at selskabet anfaegtede, at det eldre
varemeerke havde et renommé for visse tjenesteydelser, gjorde geeldende, at et sidant renommé ikke
kunne fastslas for samtlige de tjenesteydelser, der var omfattet af dette varemeerke. Retten fandt i
dommens preemis 45, at det med henblik pa at besvare denne argumentation fra CCB var fornedent at
undersoge, om den bedemmelse, der i det veesentlige var indeholdt i den omtvistede afgorelse,
hvorefter det eldre varemeerke havde et renommé for den generelle kategori af tjenesteydelser
vedreorende finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed, var berettiget.

I den appellerede doms preemis 46 fastslog Retten, at denne bedemmelse var behorigt begrundet med
den omtvistede afgorelses punkt 22-24, eftersom oplysningerne i disse punkter godtgjorde det zeldre
varemeerkes betydning og renommé i det franske betalingssystem og ved afviklingen af
bankkorttransaktioner i Frankrig.

I denne sidstneevnte forbindelse skal det konstateres, at CCB med rette har gjort geeldende, at det zeldre
varemeerkes betydning og renommé i det franske betalingssystem ganske vist gor det muligt at forsts,
hvorfor Retten fandt, at varemeerket har en hgj grad af seerpreeg for tjenesteydelser vedrerende
bankkortbetalinger, men pa ingen made forklarer, hvorfor det eldre varemaerke generelt har en hgj
grad af seerpreeg pd omradet for finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed.

Det skal i denne forbindelse bemzerkes, at et varemeerkes fornedne seerpraeg skal bedemmes i forhold
til dels de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansggt om registrering af varemeerket, dels den
formodede opfattelse af den pageldende vare- eller tjenesteydelseskategori i den bergrte kundekreds.
Det folger heraf, at graden af dette fornedne seerpreeg skal fastleegges pa grundlag bl.a. af varemeerkets
markedsandel, intensiteten, den geografiske udstreekning og varigheden af brugen af dette varemeerke
samt den andel af de relevante omseetningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som
hidrerende fra en bestemt virksomhed pa grund af varemeerket (dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, premis 22 og 23, og af 19.6.2014, Oberbank m.fl., C-217/13
og C-218/13, EU:C:2014:2012, preemis 39 og 41).

Den appellerede doms preemis 46 henviser til sadanne elementer, men disse vedrerer varemeerkets
markedsandel, intensiteten af varemeerkets brug i Frankrig specifikt for sa vidt angar de
tienesteydelser, der muligger bankkorttransaktioner.

Som Retten selv fastslog i den appellerede doms preemis 45, skulle der med henblik pa at afgere, om
der foreld risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed, foretages en undersegelse af det zeldre
varemeerkes forngdne seerpreeg for de tjenesteydelser, der vedrorer »finansiel virksomhed«, »valutarisk
virksomhed« og »bankvirksomhed, eftersom disse tjenesteydelser er omfattet af det eeldre varemeerke
og i evrigt i det veesentlige er identiske med dem, der er omfattet af det ansogte varemeerke.

Retten foretog imidlertid ikke denne undersogelse. Den begrensede sig i den appellerede doms
preemis 46 til at henvise til det renommé, som det eldre varemeerke har i preecis den underkategori af
tienesteydelser, der muligger betalingskorttransaktioner. I den appellerede doms premis 47
begreensede den sig endvidere til at forkaste CCB’s kritik vedrerende det forhold, at der i den
omtvistede afgorelse var blevet taget hensyn til afgorelsen truffet af Fjerde Afdeling ved EUIPO i sag
R 944/2013-4.
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Det har saledes vist sig, at der i den appellerede dom ikke foreligger en beherig bedommelse af det
eeldre varemeerkes renommé og fornedne seerpreeg i forhold til de tjenesteydelser, der er omfattet af
dette varemeerke vedrerende »finansiel virksomhed«, »valutarisk virksomhed« og »bankvirksomhed,
idet dette bredere spektrum af tjenesteydelser, der er omfattet af det pégeeldende varemeerke,
imidlertid er det, i henhold til hvilket der, siledes som det fremgar af den appellerede doms
preemis 45, skulle foretages en bedemmelse af, om der foreligger en risiko for, at kundekredsen
fejlagtigt tror, at de tjenesteydelser, der udbydes af CCB under det ansegte varemzerke, stammer fra
Groupement des cartes bancaires eller en hermed forbunden virksomhed.

Det folger heraf, at Rettens konklusion i den appellerede doms preemis 48 om, at der i den omtvistede
afgorelse blev foretaget en korrekt bedemmelse af det eeldre varemeerkes forngdne seerpreeg, er
utilstreekkeligt begrundet. Denne begrundelsesmangel geelder ligeledes den helhedsbedemmelse af, om
der forela risiko for forveksling, som Retten foretog i den appellerede doms premis 67, idet denne
preemis 67 navnlig henviser til den péageeldende premis 48. Under disse omstendigheder skal det
andet anbringende tiltreedes.

Pa baggrund af den retlige fejl, der blev konstateret inden for rammerne af det forste anbringendes
forste led, og den begrundelsesmangel, der blev konstateret inden for rammerne af undersegelsen af
det andet anbringende, skal den appellerede dom ophzeves, uden at det er fornedent at undersege det
forste anbringendes andet til fjerde led eller det tredje anbringende.

Om segsmalet for Retten

Det folger af artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europeiske Unions Domstol, at Domstolen, nar
appellanten gives medhold, selv kan treeffe endelig afgorelse, hvis sagen er moden til pakendelse.

I det foreliggende tilfeelde rader Domstolen over de nedvendige oplysninger til at treffe endelig
afgorelse i spgsmalet.

Som neevnt i denne doms premis 55 og 72 er det ldre varemeerkes forngdne seerpreeg en relevant
faktor ved helhedsbedemmelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, og skal bedemmes i
forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemeerket, og til den formodede
opfattelse i den bergrte kundekreds.

Hvad angar denne faktor begreensede Forste Appelkammer ved EUIPO sig i den omtvistede afgorelses
punkt 22-25 til at konstatere, at det eldre varemeerke havde et renommé i Frankrig inden for omradet
for tjenesteydelser, der muligger bankkorttransaktioner. Til trods for, at de tjenesteydelser, der var
omfattet af det eeldre varemeerke, havde en langt storre reekkevidde, undlod Ferste Appelkammer ved
EUIPO at foretage en undersegelse af varemeerkets fornedne seerpreg ved at tage hensyn til de
tienesteydelser, der var omfattet af varemeerket pd mere generel vis.

Det fremgar endvidere af den omtvistede afgerelses punkt 30, at Ferste Appelkammer ved EUIPO
stottede sig pa det eeldre varemeerkes renommé ved bedemmelsen af de omtvistede tegns lighed. En
sadan tilgang er fejlagtig af de grunde, der er angivet i denne doms preemis 58 og 59.

Det folger heraf, at den argumentation, som CCB har fremfort for Retten inden for rammerne af
selskabets anbringende om en tilsideseettelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, i
henhold til hvilken Forste Appelkammer ved EUIPO foretog en fejlagtig bedemmelse af de omtvistede
tegns lighed og ikke foretog en beherig identifikation af de tjenesteydelser, i forhold til hvilke det zeldre
varemeerkes forngdne seerpreeg skulle underseges, er begrundet. Idet anbringendet derfor skal tages til
folge, skal den omtvistede afgorelse annulleres.
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Sagsomkostninger

I henhold til artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement treeffer Domstolen afgerelse om
sagsomkostninger, safremt appellen tages til folge, og Domstolen selv endeligt afgor sagen.

I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i medfer af samme procesreglements
artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, paleegges det den tabende part at betale
sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt pastand herom.

I medfor af samme procesreglements artikel 184, stk. 4, kan en intervenient i forste instans, som ikke
selv har iveerksat appel, kun palegges at betale sagsomkostninger i appelsagen, hvis den pageeldende
har deltaget i den skriftlige eller den mundtlige del af retsforhandlingerne for Domstolen.

I det foreliggende tilfeelde indgav Groupement des cartes bancaires, der var intervenient i forste instans,
en duplik til Rettens Justitskontor med henblik pa at besvare bade appelskriftet og CCB’s replik. Denne
duplik, som ikke blev indgivet i forleengelse af et svarskrift fra Groupement des cartes bancaires, blev i
overensstemmelse med procesreglementets artikel 175, hvorefter en duplik har til formal at supplere
svarskriftet, kvalificeret som et processkrift, der ikke er forudsat i dette procesreglement, og blev
folgelig ikke tilfort sagsakterne.

Selv. om Groupement des cartes bancaires folgelig skal anses for ikke at have deltaget i
retsforhandlingerne for Domstolen og saledes ikke kan paleegges at betale sagsomkostningerne i
appelsagen, skal der derimod treeffes afgerelse om sagsomkostningerne i forste instans i forhold til
denne part. Eftersom Domstolen treeffer endelig afgerelse vedrerende spgsmalet, tilkommer det den at
treeffe afgorelse om omkostningerne atholdt i forste instans.

Da CCB har faet medhold bade i appelsagen og i sagen ved forste instans og har nedlagt pastand om,
at EUIPO og Groupement des cartes bancaires tilpligtes at betale sagsomkostningerne, paleegges det pa
baggrund af det ovenstdende EUIPO at betale alle de omkostninger, som CCB har atholdt i
neerveerende appelsag og halvdelen af de omkostninger, selskabet har afholdt i sagen i forste instans,
og at beere sine egne omkostninger i savel neerveerende appelsag som i sagen i forste instans.
Groupement des cartes bancaires beerer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de
omkostninger, som CCB har atholdt, i forbindelse med sagen i forste instans.

Pa grundlag af disse preemisser udtaler og bestemmer Domstolen (Tiende Afdeling):

1) Dom afsagt af Den Europziske Unions Ret den 6. december 2018, China Construction Bank
mod EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), ophzeves.

2) Afgorelsen truffet den 14. juni 2017 af Forste Appelkammer ved Den Europziske Unions
Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2265/2016-1) annulleres.

3) EUIPO bzerer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er aftholdt af China
Construction Bank Corp. i forbindelse med nzerverende appelsag, og halvdelen af de
omkostninger, som selskabet afholdt i forbindelse med sagen i forste instans.

4) Groupement des cartes bancaires beerer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de

omkostninger, der er afholdt af China Construction Bank Corp. i forbindelse med sagen i
forste instans.

Underskrifter
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