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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling)

1. august 2025*

»Preejudiciel foreleeggelse — varemeerker — direktiv (EU) 2015/2436 — artikel 10 — eneret for
indehaveren af et registreret varemeerke til at modseette sig tredjemands brug af et tegn, der er
identisk med eller ligner dette varemeerke — sag om kreenkelse — begreensninger af
enerettighederne for indehaveren af det neevnte varemeerke — artikel 9 og artikel 18, stk. 1 —
rettighedsfortabelse pa grund af passivitet — udtemmende karakter af de betingelser, hvorunder
denne rettighedsfortabelse kan indtreede — uanvendelighed af et almindeligt princip i national ret
om fortabelse af retten til at forbyde brugen af et tegn i andre situationer end dem, der er
omhandlet i disse artikler«

I sag C-452/24,
angdende en anmodning om preejudiciel afgerelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af
Korkein oikeus (sverste domstol, Finland) ved afgerelse af 26. juni 2024, indgéet til Domstolen
den 26. juni 2024, i sagen
Lunapark Scandinavia Oy Ltd
mod
Hardeco Finland Oy,
har
DOMSTOLEN (Ottende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Rodin, og dommerne N. Picarra og O. Spineanu-Matei
(refererende dommer),

generaladvokat: D. Spielmann,
justitssekreteer: A. Calot Escobar,

pé grundlag af den skriftlige forhandling,
efter at der er afgivet indleeg af:

— Lunapark Scandinavia Oy Ltd ved asianajaja J]. Hatanmaa,

* Processprog: finsk.
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— den finske regering ved M. Pere, som befuldmeegtiget,
— Europa-Kommissionen ved P. Némeckovd, J. Samnadda og T. Sevon, som befuldmeegtigede,

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

afsagt folgende

Dom

Anmodningen om preejudiciel afgerelse vedrerer fortolkningen af artikel 10 i
Europa-Parlamentets og Radets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EUT 2015, L 336, s. 1).

Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Lunapark Scandinavia Oy Ltd
(herefter »Lunapark«) og Hardeco Finland Oy (herefter »Hardeco«) vedrerende sidstneevnte
selskabs markedsforing af konfekturevarer, der kreenker det varemserke, som Lunapark er
indehaver af.

Retsforskrifter

EU-retten
I tiende betragtning til direktiv 2015/2436 er folgende anfort:

»Det er af afgerende betydning at sikre, at registrerede varemeerker nyder samme beskyttelse
under alle medlemsstaternes retssystemer. [...]«

Dette direktivs artikel 9 med overskriften »Fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggerelse pa
grund af passivitet« er affattet som folger:

»1. En indehaver af et af de i artikel 5, stk. 2, eller artikel 5, stk. 3, litra a), omhandlede eldre
varemeerker, som i en medlemsstat i fem pa hinanden felgende ar har talt og veeret bekendt med
brugen af et yngre varemeerke, der er registreret i denne medlemsstat, har ikke leengere under
henvisning til det eeldre varemeerke ret til at begeere dette yngre varemeerke ugyldigt for varer eller
tienesteydelser, for hvilke det yngre varemserke er blevet anvendt, medmindre ansggningen om
det yngre varemeerke er indgivet i ond tro.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at neerveerende artikels stk. 1 skal finde anvendelse pa
indehaveren af enhver anden i artikel 5, stk. 4, litra a) eller b), omhandlet eeldre rettighed.

3. Ideistk. 1 eller 2 omhandlede tilfeelde kan indehaveren af et yngre registreret varemeerke ikke

modseette sig brugen af en zldre rettighed, selv om denne rettighed ikke leengere kan gores
geldende mod det yngre varemeerke.«
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Direktivets artikel 10 med overskriften »Rettigheder knyttet til et varemeerke« bestemmer
folgende:

»1. Registreringen af et varemeerke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden det registrerede varemeerkes
ansegnings- eller prioritetsdato, kan indehaveren af det pageeldende registrerede varemeerke
forbyde tredjemand, der ikke har den pageeldende indehavers samtykke, at gore erhvervsmeessig
brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, nar:

a) tegnet er identisk med varemeerket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser,
som er identiske med dem, for hvilke varemeerket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner varemeerket og anvendes i forbindelse med varer eller
tjienesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemeerket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling;
risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at veere en forbindelse mellem
tegnet og varemeerket

c) tegnet er identisk med eller ligner varemeerket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer
eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemeerket er
registreret, nar varemeerket er velkendt i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden rimelig
grund medferer en utilberlig udnyttelse af varemeerkets seerpreeg eller renommé, eller sadan
brug skader dette seerpreeg eller renommé.

[...]«

Samme direktivs artikel 18 med overskriften »Interventionsret, som tilleegges indehaveren af et
yngre registreret varemeerke som forsvar i en sag om varemzerkekraenkelse«, fastseetter folgende i
stk. 1:

»Indehaveren af et varemeerke har i forbindelse med en sag om varemeerkekraenkelse ikke ret til at
forbyde brugen af et yngre registreret varemeerke, nir det yngre varemeerke ikke ville blive erkleeret
ugyldigt i henhold til artikel 8, artikel 9, stk. 1 eller 2, eller artikel 46, stk. 3.«

Finsk ret

Direktiv 2015/2436 er blevet gennemfort i finsk ret ved tavaramerkkilaki (544/2019)
(varemeerkeloven (544/2019)) af 26. april 2019, der tradte i kraft den 1. maj 2019.

I henhold til varemerkelovens § 5, er det forbudt at gere erhvervsmzessig brug af et tegn i
forbindelse med varer eller tjenesteydelser uden varemeerkeindehaverens samtykke, dels nar
tegnet er identisk med et varemeerke, som er registreret eller etableret ved brug for identiske
varer eller tjenesteydelser, dels nar tegnet som folge af sin identitet eller lighed med et
varemeerke, der er registreret eller etableret ved brug for identiske eller lignende varer eller
tienesteydelser, medforer en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.
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I henhold til varemeerkelovens § 6, stk. 1, har indehaveren af et varemeerke ret til at forbyde brug af
et tegn som omhandlet i lovens § 5, bl.a. ved, at tegnet bruges i forbindelse med varer eller
tjenesteydelser eller pa varers emballage, eller ved, at varer udbydes, markedsfores eller
importeres under dette tegn.

I henhold til den neevnte lovs § 15, der vedrerer virkningen af varemaerkeindehaverens passivitet,
bestar eneretten til et varemeerke parallelt med et eeldre varemeerke, hvis der er ansegt om
registrering af det yngre varemeerke i god tro, eller hvis det yngre varemzerke, der er etableret ved
brug, er blevet brugt i god tro, og indehaveren af det seldre varemeerke ikke inden for fem éar efter,
at vedkommende har faet kendskab til brugen af det yngre varemeerke, har truffet foranstaltninger
til at forhindre denne brug.

Samme lovs § 62 fastseetter, at nér en person kraenker en eneret til et varemeerke, kan en ret, under
trussel om bode, forbyde denne person at fortsaette eller gentage den kreenkende handling.

I henhold til varemeerkelovens § 63, stk. 1, nr. 1, kan en ret ikke forbryde brug af et yngre
varemeerke, hvis indehaveren af det pageeldende eldre varemeerke har udvist passivitet som
omhandlet i lovens § 15.

Den neevnte lovs § 70 fastsaetter foreeldelsesfristen for retten til godtgerelse og erstatning for
kreenkelse af varemeerkeretten og bestemmer i stk. 1, at der kun kan kreeves godtgerelsen og
erstatning for den periode pa fem ar, der gér forud for anleeggelsen af segsmalet med pastand om
erstatning.

Tvisten i hovedsagen og det prajudicielle spergsmal

Lunapark er indehaver af varemaerket DRACULA, som blev sogt registreret den 29. august 2003
og registreret den 14. august 2009 under nr. 246144 for konfekturevarer. Selskabet importerer og
markedsferer de pageldende varer pa det finske marked, idet varernes emballage er péfort
ordmeerket DRACULA og figurtegn, der gengiver figuren Dracula.

Inden Lunaparks registrering af dette varemeerke importerede og markedsforte Karkkimies Oy —
Candyman Ltd (herefter »Karkkimies«) konfekturevarer med tegnet Dracula pa det finske
marked. Karkkimies havde ikke for de tegn, som selskabet brugte, nogen eneret erhvervet ved
registrering eller brug, og der var ingen aftale om retten til at bruge varemeerket DRACULA
mellem Karkkimies og Lunapark.

Den 31. oktober 2019 erhvervede Hardeco Karkkimies og fortsatte driften af denne virksomhed.
Fra november 2019 begyndte Hardeco sédledes at importere og markedsfore konfekturevarer pa
det finske marked i emballage pafert ordet »Dracula« og figurtegn, der forestillede denne figur.

Den 6. oktober 2020 anlagde Lunapark sag ved markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager,
Finland) med péstand om, at det blev fastslaet, at Hardecos adfeerd kreenkede Lunaparks eneret
til varemeerket DRACULA, om forbud mod denne kraenkelse og om erstatning for det herved
forarsagende tab.
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Hardeco pastod frifindelse og gjorde til stotte herfor bl.a. geeldende, at Lunapark havde fortabt sin
ret til at anleegge sag om kraenkelse af varemeaerket DRACULA som folge af selskabets passivitet.
Hardeco gjorde geldende, at det blot havde viderefort Karkkimies’ mangearige praksis, som
Lunapark aldrig havde modsat sig.

Ved dom af 21. december 2022 fastslog markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager), at det
tegn og det varemeerke, der var i konflikt med hinanden, var identiske og blev anvendt for de
samme varer, og at Hardecos brug af dette tegn skabte en risiko for forveksling med varemeerket
DRACULA i den relevante kundekreds’ bevidsthed. Domstolen i handelsretlige sager fandt, at
Lunaparks og Karkkimies’ parallelle anvendelse i en lang periode af de samme tegn ikke havde
fijernet denne risiko for forveksling, idet denne anvendelse ikke havde fiet den relevante
kundekreds til at kunne skelne de konfekturevarer, der blev importeret af det ene af disse
selskaber, fra dem, der blev importeret af det andet.

Ikke desto mindre gav den neevnte domstol ikke Lunapark medhold i segsmalet. Den var af den
opfattelse, at varemeerkelovens bestemmelser om virkningerne af en varemerkeindehavers
passivitet ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag, eftersom Hardeco ikke havde eneret til de
tegn, som selskabet anvendte. I henhold til et fast forankret princip i finsk privatret skal en
sagsoger imidlertid anleegge sogsmalet eller gore sit krav geeldende inden for rimelig frist efter, at
vedkommende har eller burde have faet kendskab til de omsteendigheder, der ligger til grund for
kravet. I den foreliggende sag havde Lunaparks passivitet varet sa leenge, at den havde medfort
fortabelse af selskabets ret til at anleegge en kreenkelsessag mod Hardeco under paberabelse af de
rettigheder, der er knyttet til varemeerket DRACULA. Den omsteendighed, at det pageeldende tegn
nu blev anvendt af Hardeco i stedet for af Karkkimies, var uden betydning, eftersom Hardecos
virksomhed vedrerte de samme konfekturevarer som dem, der blev markedsfort af Karkkimies, i
forhold til hvilke Lunapark havde forholdt sig passiv.

Lunapark har iveerksat appel til provelse af markkinaoikeus’ (domstol i handelsretlige sager) dom
ved Korkein oikeus (overste domstol), som er den foreleeggende ret.

Til stette for appellen har Lunapark gjort geeldende, at det almindelige privatretlige princip, som
markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager) henviste til, ikke kan finde anvendelse i den
foreliggende sag, da dette ville veere ensbetydende med at begrense den eneret, som et
varemeerke giver indehaveren, i strid med direktiv 2015/2436. Lunapark har desuden anfert, at
selskabet under alle omstendigheder handlede inden for en rimelig frist over for Hardecos
adfeerd, og at dets passivitet over for Karkkimies under ingen omstendigheder ma komme
Hardeco til gode. Hardeco har derimod gjort geeldende, at ingen bestemmelse i dette direktiv er
til hinder for, at det neevnte almindelige privatretlige princip finder anvendelse i den foreliggende
sag, og for, at en varemeerkeindehavers passivitet har de fastsatte virkninger for denne indehavers
ret til at forbyde brugen af dette varemeerke.

Ifolge den foreleeggende ret er spergsmalet om, hvorvidt artikel 10, stk. 2 og 3, i direktiv 2015/2436
er til hinder for anvendelsen af et sadant princip, endnu ikke blevet behandlet i Domstolens
praksis.

Dette er grunden til, at den foreleeggende ret er i tvivl om, hvorvidt indehaveren af et varemeerke
som folge af sin passivitet kan fortabe sin ret til at forbyde tredjemand at anvende et tegn pa en
made, der kreenker eller kan kreenke en af varemeerkets funktioner, i en anden situation end den
rettighedsfortabelse pa grund af passivitet, der er omhandlet i direktiv 2015/2436.
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Under disse omsteendigheder har Korkein oikeus (gverste domstol) besluttet at udseette sagen og
foreleegge Domstolen folgende preejudicielle spergsmal:

»Er artikel 10 i direktiv [2015/2436] til hinder for, at der i en tvist om kreenkelse af et varemeerke
anvendes et nationalt princip, hvorefter indehaveren af et varemeerke ogsa i andre tilfeelde end
dem, der er omfattet af [dette direktivs] artikel 18, stk. 1, og artikel 9, stk. 1 eller 2, kan fortabe sin
ret i henhold til artikel 10, stk. 2 og 3, til at forbyde tredjemand at gore brug af et tegn, hvis brug
skader eller kan skade en af varemeerkets funktioner, fordi indehaveren, mens vedkommende har
haft kendskab til brugen af tegnet, ikke inden for rimelig tid har anmodet om, at denne brug
forbydes?«

Om det praejudicielle sporgsmal

Den foreleeggende ret gnsker med sit spergsmal neermere bestemt oplyst, om artikel 10 i direktiv
2015/2436 skal fortolkes séledes, at den er til hinder for, at der kan anvendes et almindeligt princip
i national ret, hvorefter indehaveren af et registreret varemeerkes ret til at forbyde tredjemands
brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemeerke, for varer, som er identiske med
eller ligner de varer, for hvilke varemzerket er registreret, fortabes i en anden situation end den,
der er omhandlet i dette direktivs artikel 18, stk. 1, sammenholdt med direktivets artikel 9, stk. 1
eller 2.

Med henblik pa besvarelsen af dette spergsmal bemeerkes for det forste, at i henhold til artikel 10,
stk. 1, i direktiv 2015/2436 giver registreringen af et varemeerke indehaveren en eneret. I henhold
til dette direktivs artikel 10, stk. 2, kan denne indehaver forbyde tredjemand, der ikke har den
pageeldende indehavers samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af et tegn, der er identisk med

eller ligner dette varemeerke, nar de betingelser, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, litra a), b) eller
c), er opfyldt.

Artikel 10 i direktiv 2015/2436 foretager en fuldsteendig harmonisering af reglerne om de
rettigheder, der er knyttet til varemaerket, og definerer det materielle indhold af de rettigheder,
der tilkommer indehavere af varemerker i Den Europeeiske Union (dom af 27.10.2022,
Soda-Club (CO2) og SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, preemis 33 og den deri
neevnte retspraksis).

For det andet begreenser artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436 varemeerkeindehaverens ret til i
forbindelse med en sag om varemeerkekrenkelse at forbyde brugen af et yngre registreret
varemeerke, nér det yngre varemeerke ikke ville blive erkleeret ugyldigt i henhold til bl.a. dette
direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2, om fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggorelse pa grund af
passivitet.

I henhold til sidstneevnte bestemmelse har en indehaver af et zeldre varemszerker, som i en
medlemsstat i fem pa hinanden folgende ar har talt og veeret bekendt med brugen af et yngre
varemeerke, der er registreret i denne medlemsstat, ikke leengere under henvisning til det celdre
varemeerke ret til at begeere dette yngre varemeerke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for
hvilke det yngre varemeerke er blevet anvendt, medmindre ansggningen om det yngre varemeerke
er indgivet i ond tro.
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Hvad navnlig angér rettighedsfortabelse pa grund af passivitet i forbindelse med en
ugyldighedssag har Domstolen i preemis 33 i dom af 22. september 2011, Budéjovicky Budvar
(C-482/09, EU:C:2011:605), fastslaet, at artikel 9 i Réadets forste direktiv 89/104/EQF af
21. december 1988 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemzerker
(EFT 1989, L 40, s. 1), nu artikel 9 i direktiv 2015/2436, indebeerer en fuldsteendig harmonisering
af betingelserne for, hvornar indehaveren af et yngre registreret varemeerke kan bevare retten til
dette varemeerke, nar indehaveren af et eeldre identisk varemeerke indgiver en begeering om, at
det yngre varemeerke erkleeres ugyldigt.

Henset til den omsteendighed, at bade artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436 og samme direktivs
artikel 9, stk. 1 eller 2, som den forste af disse bestemmelser henviser til, omhandler en potentiel
konflikt mellem to registrerede varemerker, kan denne retspraksis vedrgrende
rettighedsfortabelse pad grund af passivitet i forbindelse med en ugyldighedssag overfeores pa
rettighedsfortabelse pa grund af passivitet, der paberabes i forbindelse med en kreenkelsessag
anlagt til provelse af et yngre registreret varemaerke.

Folgelig indebaerer dette direktivs artikel 18, stk. 1, en fuldsteendig harmonisering af de
betingelser, hvorunder de enerettigheder, som er knyttet til et varemerke, kan begreenses i
tilfeelde af indehaverens passivitet, og fastseetter kun, at et yngre registreret varemeerke — men
ikke et tegn, der ikke er beskyttet, og hvortil der ikke er knyttet en eneret — pa visse betingelser skal
tales.

Som det fremgar af foreleeggelsesafgorelsen, forholder det sig i den foreliggende sag séledes, at selv
om Karkkimies begyndte at bruge tegnet Dracula for Lunaparks registrering af varemeerket
DRACULA, har hverken Karkkimies eller Hardeco erhvervet en eneret til dette tegn, hverken ved
registrering eller ved denne brug, hvilket det imidlertid tilkommer den foreleeggende ret at
efterprove.

Dette er baggrunden for, at den foreleeggende ret, uden at rejse tvivl om uanvendeligheden i
forbindelse med den i hovedsagen omhandlede kreenkelsessag af artikel 18, stk. 1, i direktiv
2015/2436, sammenholdt med dette direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2, alligevel gnsker oplyst, om
en begreensning af den ret, der er tillagt indehaveren af varemaerket DRACULA til at modszeette
sig brugen af tegnet Dracula, kunne stottes pa et almindeligt princip i national ret, hvorefter
varemeerkeindehaverens passivitet inden for en rimelig frist medforer fortabelse af dennes ret.

I denne henseende kan en national ret, sadledes som det folger af ovenstdende preemisser, og
saledes som den finske regering i ovrigt har gjort geeldende i sit skriftlige indleeg, ikke i
forbindelse med en tvist vedrgrende den eneret, der er knyttet til et varemeerke, begreense
udovelsen af denne ret i videre omfang end fastsat i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436,
sammenholdt med dette direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2.

En modsat fortolkning af artikel 10 og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436 ville skade formalet
med dette direktiv, der, som det fremgéar af tiende betragtning hertil, bl.a. bestar i at sikre
registrerede varemeerker en ensartet beskyttelse i alle medlemsstaternes retssystemer.

Henset til samtlige ovenstiende betragtninger skal det forelagte spergsmal besvares med, at
artikel 10 i direktiv 2015/2436 skal fortolkes séledes, at den er til hinder for, at der kan anvendes
et almindeligt princip i national ret, hvorefter indehaveren af et registreret varemeerkes ret til at
forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemeerke, for varer,
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som er identiske med eller ligner de varer, for hvilke varemeerket er registreret, fortabes i en anden
situation end den, der er omhandlet i dette direktivs artikel 18, stk. 1, sammenholdt med
direktivets artikel 9, stk. 1 eller 2.

Sagsomkostninger

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 afgerelse om sagsomkostningerne. Bortset fra
neevnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indleeg for
Domstolen, ikke erstattes.

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

Artikel 10 i Europa-Parlamentets og Radets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015
om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker

skal fortolkes saledes, at

den er til hinder for, at der kan anvendes et almindeligt princip i national ret, hvorefter
indehaveren af et registreret varemeerkes ret til at forbyde tredjemands brug af et tegn, der
er identisk med eller ligner dette varemeerke, for varer, som er identiske med eller ligner de
varer, for hvilke varemeerket er registreret, fortabes i en anden situation end den, der er
omhandlet i dette direktivs artikel 18, stk. 1, sammenholdt med direktivets artikel 9, stk. 1
eller 2.

Underskrifter
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