HOLTERHOFF

FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT
F.G. JACOBS

fremsat den 20. september 20011

1. N4r en person er indehaver af et
nationalt varemerke i form af en beteg-
nelse for varer med visse egenskaber, giver
varemarkedirektivet2 da denne person ret
til at forbyde en anden person at gere
erhvervsmassig brug af denne betegnelse til
at angive egenskaber ved lignende varer,
som denne anden person udbyder til salg,
men som ikke fremstilles af varemeerkein-
dehaveren, ndr szlgeren ikke haevder dette,
saledes at der ikke kan opsti nogen for-
veksling med hensyn til disse varers oprin-
delse? Dette er det centrale indhold af
sporgsmélet rejst af Oberlandesgericht
Diisseldorf (Tyskland) i denne sag.

Varemarkedirektivet

2. Den nationale ret ensker en afgorelse
vedrorende varemarkedirektivets artikel 5,
stk. 1. Der henvises dog ogsa til flere andre
bestemmelser i denne artikel samt til
artikel 6, stk 1. Artikel 5 har overskriften
»Rettigheder, der er knyttet til varemeer-

1 — Originalsprog: engelsk,

2 — Rddets forste direktiv 89/104/EQF af 21.12,1988 om
indbyrdes tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning om
varemerker (EFT 1989 L 40, s. 1),

ket«, og artikel 6 vedrerer »Begransninger
i varemeaerkets retsvirkninger«.

3. Artikel 5, stk. 1, bestemmer:

»Det registrerede varemerke giver indeha-
veren en eneret. Indehaveren kan forbyde
tredjemand, der ikke har hans samtykke, at
gore erhvervsmessig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemer-
ket, for varer eller tjenesteydelser af
samme art som dem, for hvilke vare-
merket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner
varemzrket, ndr de varer eller tjeneste-
ydelser, der er dekket af varemerket,
er af samme eller lignende art som dem,
der er deekket af det pdgzldende tegn,
og der som felge heraf i offentlighedens
bevidsthed er risiko for forveksling,
herunder at der er en forbindelse med
varemerket. «
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4. Artikel 5, stk. 2, bestemmer:

»En medlemsstat kan ligeledes traeffe
bestemmelse om, at indehaveren kan for-
hindre tredjemand, der ikke har hans
samtykke, i at gere erhvervsmassig brug
af et tegn, der er identisk med eller ligner
varemerket, for varer eller tjenesteydelser
af anden art end dem, for hvilke varemeer-
ket er registreret, nir varemarket er renom-
meret i medlemsstaten, og brugen af tegnet
uden skellig grund ville medfere en util-
berlig udnyttelse af varemerkets serpraeg
eller renommé eller sdan brug ville skade
dette szrpreg eller renommé.«

5. Direktivets artikel 5, stk. 3, indeholder
en ikke-udtemmende liste over former for
brug, som kan forbydes i henhold til stk. 1
og 2:

»a) at anbringe tegnet pa varerne eller pd
deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markeds-
fore dem eller oplagre dem med dette
formal eller at tilbyde eller prastere
tienesteydelser under det pagzldende
tegn
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c) at importere eller eksportere varerne
under det pigeldende tegn

d) atanvende tegnet pa forretningspapirer
og i reklamegjemed«.

6. Direktivets artikel 5, stk. 5, bestemmer:

»Stk. 1 til 4 bergrer ikke de i en medlems-
stat gzldende bestemmelser vedrerende
beskyttelse mod brug af et tegn, der er
udarbejdet med andet formal for gje end at
skelne mellem varer eller mellem tjeneste-
ydelser, ndr der med brug af dette tegn
uden skellig grund tilsigtes en utilberlig
udnyttelse af varemerkets seerpraeg eller
renommé, eller sidan brug ville skade dette
serpreg eller renommé.«

7. Endelig fastsetter direktivets artikel 6,
stk. 1:

»De til varemeerket knyttede rettigheder
giver ikke indehaveren ret til at forhindre
tredjemand i at gore erhvervsmassig brug

af

a) sit eget navn og sin adresse
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b) angivelser vedrerende varens eller tje-
nesteydelsens art, beskaffenhed, mzng-
de, anvendelse, vardi, geografiske
oprindelse, tidspunktet for varens
fremstilling eller for prestationen af
tjenesteydelsen eller andre egenskaber
ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemerket, ndr dette er nedvendigt
for at angive anvendelsen af en vare
eller tjenesteydelse, navnlig som til-
beher eller reservedele,

for s& vidt dette sker i overensstemmelse
med redelig markedsforingsskik. «

8. Jeg skal bemerke, at selv om denne sag
ikke drejer sig om et EF-varemerke, svarer
varemzrkedirektivets artikel 5, stk. 1, 2 og
3, og artikel 6, stk. 1, i alle vzsentlige
henseender til artikel 9, stk. 1 og 2, samt
artikel 12 i EF-varemerkeforordningen 3,
hvorfor fortolkningen af bestemmelserne
ligeledes kan vere relevant for de sidst-
nzvnte bestemmelser.

(EF} nr, 40/94 af 20,12.1993 om EF-
1994 L 11, 5. 1).

3 — Rédets forordnin
varemeerker (EF

Omstendighederne i hovedsagen

9. Ulrich Freiesleben forarbejder og szlger
diamanter og, gennem en licenshaver, far-
vede adelsten. Han er indehaver af de to i
Tyskland registrerede varemerker, som
hovedsagen omhandler. Det drejer sig om
»Spirit Sun«, som er registreret for »dia-
manter til videreforarbejdning til smyk-
ker«, og »Context Cut« for »edelsten til
videreforarbejdning til smykker«.

10. Ulrich Freiesleben er ligeledes indeha-
ver af patenter for to specifikke former for
slibning af =delsten og anvender varemeer-
kerne udelukkende pd disse respektive
slibninger. »Spirit Sun« anvendes til en
rund slibning med facetter, der striler ud
fra midten, og »Context Cut« til en firkan-
tet slibning med et spidst diagonalt kors.

11, Michael Hélterhoff forarbejder edel-
sten med forskellige slibninger og szlger
disse sten sdvel som sten, han har erhvervet
andetsteds. I juli 1997 solgte han to grana-
ter til Maria Haverkamp, som driver en
juvelérforretning. Disse sten blev pa folge-
sedlen og i fakturaen blot betegnet som
srhodolitter« 4, selv om der tilsyneladende
er enighed om, at Michael Holterhoff

4 — Ordet rhodolit betegner en rackke wedelsten, der varierer i
farve fra rod til violet.
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anvendte betegnelserne »Spirit Sun« og
»Context Cut« under de mundtlige salgs-
forhandlinger, og at ordren lad pa to sten i
»Spirit Sun«-slibning.

12. Uenigheden drejer sig om, hvorledes
disse betegnelser helt praecist blev anvendt i
forbindelse med de wdelstene, der blev
udbudt til salg, og i hvilken udstrakning
en sddan anvendelse kunne tillades. Under
hovedsagen har Ulrich Freiesleben hzvdet,
at 2delstenene ikke var forarbejdet af ham
eller hans licenshaver, men at Michael
Holterhoff uberettiget havde pédstiet dette.
Michael Holterhoff har anfert, at edelste-
nene oprindeligt var forarbejdet af Ulrich
Freiesleben eller dennes licenshaver og kbt
i Frankrig, og at der derfor var tale om
konsumption af de rettigheder, der er
knyttet til Ulrich Freieslebens varemarker.

13. Oberlandesgericht accepterede imidler-
tid ikke nogen af disse forklaringer, men
ndede pd grundlag af Maria Haverkamps
vidneudsagn frem til sin egen afgorelse,
som tilsyneladende er ganske anderledes.
Retten fastslog, at Michael Holterhoff ikke
prasenterede de solgte adelsten, som om
de hidrerte fra Ulrich Freiesleben eller
dennes licenshaver, men som varende for-
arbejdet af hans egen sliber i »Spirit
Sunc«-slibning, som han pdstod var en
gammel slibemetode, der var blevet brugt
i umindelige tider, og som Ulrich Freies-
leben ikke havde eneret pd at anvende. Han
havde desuden henvist til »Context Cutc.
Selv. om Maria Haverkamp ikke med
sikkerhed kunne angive, hvorledes denne
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betegnelse var blevet brugt, fandt Oberlan-
desgericht, at Michael Holterhoff havde
tilbudt at selge sdelstene i »Context Cut-
stil«. Oberlandesgericht er derfor af den
opfattelse, at Michael Hélterhoff ikke
anvendte betegnelserne »Spirit Sun« og
»Context Cut« til at angive stenenes oprin-
delse, men som betegnelse for den made, de
var slebet pa.

14. Oberlandesgericht fastslog desuden, at
Michael Holterhoff anvendte betegnelserne
pd en sddan mdde, at det ikke fremgik, at
de udbudte =delsten stammede fra Ulrich
Freieslebens eller dennes licenshavers fir-
ma. Det fremgik klart, hvilket ogsd var
Maria Haverkamps opfattelse, at stenene
kom fra Michael Holterhoff selv. Betegnel-
sen »Spirit Sun« blev heller ikke anvendt pd
nogen emballage, faktura eller noget andet
dokument i forbindelse med de solgte
zdelsten pa en sddan mide, at det kunne
vaere vildledende for tredjemand. Det ene-
ste sted, betegnelsen tilsyneladende er ble-
vet brugt skriftligt i forbindelse med for-
handlingerne eller salget, er af Maria
Haverkamp i den telefax, hvor der blev
bestilt to granater i »Spirit Sun«-slibning.

15. Oberlandesgericht har besluttet at
udsette sagen — i hvilken Ulrich Freies-
leben anmoder om anordnelse af visse
forelgbige retsmidler over for Michael
Hoélterhoff, herunder et forbud mod brug
af varemerkerne og en erstatning — og at
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stille Domstolen folgende prajudicielle
sporgsmal;

»Foreligger der en varemerkekrankelse i
henhold til varemaerkedirektivets artikel 3,
stk. 1, litra a) og b), ndr sagsegte angiver, at
varen stammer fra hans egen produktion,
og han alene anvender sagsggerens beskyt-
tede varemerke til beskrivelse af den af
ham udbudte vares serlige egenskaber,
saledes at det uden for enhver tvivl er
udelukket, at det anvendte merke i hande-
len opfattes som en betegnelse for, hvilken
virksomhed varen stammer fra?«

16. Oberlandesgericht har anfert, at denne
problemstilling er genstand for en debat i
juridisk teori i Tyskland.

17. Et synspunkt er, at der kun er tale om
varemearkekraenkelse, nar der som kende-
tegn anvendes et tegn, som kan forveksles
med varemzrket. Spergsmalet om oprin-
delsen opstdr udelukkende, ndr anvendel-
sen af et varemearke ville kunne forlede en
ikke uanselig del af den berorte offentlig-
hed til at antage, at det angiver den virk-
somhed, varen stammer fra, Nar (og ude-
lukkende ndr) tegnet helt klart ikke kan
opfattes som et oprindelsesmearke, anven-
des det ikke som et kendetegn. Ifelge dette
synspunkt er der i denne sag ikke tale om
en kreenkelse, eftersom Michael Holterhoff
anvendte varemerket til at angive en
speciel slibning og ikke en specifik oprin-

delse.

18. Ifolge et andet synspunkt skal begrebet
»anvendelse« opfattes adskile fra begrebet
»anvendelse som tegn«, eftersom det ikke
fremgar af ordlyden og opbygningen af
eller baggrunden for varemerkedirektivets
artikel 5, at det skal dreje sig om anven-
delse som tegn. Den yderste konsekvens af
denne opfattelse er, at enhver erhvervs-
massig brug af et beskyttet merke er
tilstraekkelig til at udgere en kreenkelse.
Kun i de tilfzlde, hvor meerket anvendes i
videnskabelige eller leksikalske sammen-
haenge, i recepter pa medicin eller for varer,
der udelukkende er beregnet til personlig
brug3, vil der ikke foreligge en kraenkelse.
Ifelge dette synspunkt er der tale om en
kraenkelse i denne sag, eftersom ingen af
disse undtagelser foreligger.

Indlzeg for Domstolen

19, Parterne i hovedsagen, den franske
regering, Det Forenede Kongeriges regering
og Kommissionen har indgivet skriftlige
indleeg. Ulrich Freiesleben, den franske
regering og Kommissionen har fremsat
mundtlige indleeg under retsmedet.

20. Michael Hélterhoff har ud fra bestem-
melserne i varemarkedirektivet konklude-
ret, at der ikke foreligger nogen kraenkelse,

5 — Jeg skal bemaerke, at sidanne former for brug i hvert fald
normalt ikke sker »erhvervsmassigt«, og at de derfor ikke
kan forbydes i medfor af artikel 5, stk, fcllcr 2.
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medmindre market anvendes som
sddan — det vil sige til at adskille varer
eller tjenesteydelser fra varer og tjeneste-
ydelser med en anden oprindelse, og ikke
som her, hvor merket blot navnes for at
angive visse egenskaber ved varerne, og
hvor der ikke er mulighed for, at det vil
blive opfattet som en angivelse af deres
oprindelse,

21. Han har henvist til tiende betragtning
til direktivet, som angiver, at formdlet med
den beskyttelse, der ydes af det registrerede
varemezrke, »navnlig er at sikre varemaer-
kets funktion som angivelse af oprindelse«,
ordlyden af artikel 5, stk. 1 og 2, som ifelge
ham klart viser, at den brug, der her
forudseettes, er brug med henblik pi at
skelne mellem varer eller mellem tjeneste-
ydelser, samt artikel 5, stk. 5, som fast-
setter, at stk, 1-4 jkke bergrer nationale
bestemmelser, der giver beskyttelse mod
brug af et tegn, der er udarbejdet med
»andet formal for gje end at skelne mellem
varer eller mellem tjenesteydelser«, hvoraf
fremgdr, at disse bestemmelser udeluk-
kende vedrerer brug med det formal at
skelne mellem varer eller mellem tjeneste-
ydelser (sdledes som det fastslds af Dom-
stolen i BMW-dommen ¢).

22. Ulrich Freiesleben er af den opfattelse,
at den nationale retsinstans i virkeligheden
har stillet to spargsmal: For at der forelig-
ger en kraenkelse, skal a) tegnet da udtryk-
keligt anvendes som et varemerke (sdledes

6 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, Sml. 1, s. 905, przemis 38.
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som det var tilfzeldet i tysk lov for gennem-
forelsen af varemerkedirektivet), eller er
enhver form for brug tilstraekkelig nu, og b)
skal der foreligge en risiko for, at det kan
blive opfattet som en garanti for varens
oprindelse?

23. Han erkender, at ordlyden af direkti-
vets artikel 5, stk. 5, viser, at artikel 5, stk. 1
og 2, vedrorer brug med det »formal for gje
at skelne mellem varer eller mellem tjene-
steydelser«, det vil sige som varemerke.
Han hevder imidlertid, at det netop var,
hvad Michael Holterhoff gjorde under
salgsforhandlingerne: Sidstnzvnte brugte
betegnelserne »Spirit Sun« og »Context
Cut« i handelen med det formal at skelne
de =delsten, han udbed til salg, fra andre
med en anden slibning og af en anden
kvalitet og for at angive, at de lignede de
sten, der fremstilles af Ulrich Freiesleben.
Dette forhold er anderledes end angivelse af
zdelstenenes egenskaber.

24. Det er irrelevant, om Michael Holter-
hoff hevdede eller ikke hevdede, at zdel-
stenene var fremstillet af Ulrich Freiesleben
eller dennes licenshaver, da, som Domsto-
len har fastsldet?, selve meningen med
varemearker er beskyttelse mod konkurren-
ter, der onsker at drage fordel af et merkes
stilling og omdemme. Hvis det ikke for-
holdt sig séledes, ville grov og dben kopie-
ring ikke kunne forbydes. Der behgver
derfor ikke at have fundet en egentlig
vildledning sted med hensyn til varernes

7 — BMW-dommen, premis 52, samt dom af 17.10.1990, sa,
C-10/89, HAG GF, Sml. 1, s. 3711, herefter »HA
T-dommenc, preemis 14.
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oprindelse, for at der er tale om en
krenkelse af varemearket. I denne sag
anvendes der et identisk tegn i forbindelse
med varer, som enten er identiske med
dem, varemezrket er en betegnelse for, eller
ligner disse tilstrzekkelige til, at det kan give
anledning til forveksling i offentlighedens
bevidsthed. Ulrich Freiesleben ber i hvert
fald gives mulighed for at godtgare, at hans
varemarker, i overensstemmelse med den
tyske gennemforelsesbesternmelse til vare-
merkedirektivets artikel 5, stk. 2, har et
renommé i Tyskland, og at Michael Hélter-
hoff ved sin brug heraf drog uberettiget
fordel deraf eller forvoldte skade pd disse
varemzrkers szrpreg og renommé,

25. Den franske regering er af den opfat-
telse, at den nationale rets sporgsmil i
betragtning af omstendighederne i sagen
burde have veare begrenset til direktivets
artikel 5, stk 1, litra a) (som drejer sig om
de tilfeelde, hvor tegn og varemerke samt
de varer, de betegner, er identiske), og ikke
omfattet af artikel 5, stk. 1, litra b), (som
vedrerer tilfelde, hvor der er risiko for
forveksling pd grund af lighed mellem
dem).

26. Som det angives i tiende betragtning til
direktivet, yder artikel 5, stk. 1, litra a),
fuldstzendig beskyttelse mod uretmeessig
brug af varemerket til erhvervsmaessig
brug. Enhver sddan brug vil derfor udgere
en kreenkelse uden hensyn til, at risiko for
forveksling maske kunne forebygges med

udtryk som »i -stil« osv. De former for
brug, der er givet i artikel 6 som und-
tagelser til eneretten i henhold til artikel §,
stk. 1, m4 anses for at vaere udtemmende.
De omstzndigheder, som er beskrevet af
den nationale ret, drejer sig tilsyneladende
ikke om et bestemt ordvalg, der var ned-
vendigt til beskrivelse af en speciel slibning,
men snarere om brug af et identisk merke
til angivelse af identiske produkter, hvilket
helt klart er forbudt i henhold til artikel 5,
stk. 1, litra a). Enhver anden fortolkning af
denne bestemmelse vil fratage den dens
virkning og kunne endda indebere, at
varemzrket blev ophavet i henhold til
direktivets artikel 12, stk. 2, litra a), fordi
det »som folge af indehaverens virksomhed
eller passivitet er blevet til en almindelig
betegnelse inden for handelen for en vare
eller tjenesteydelse, for hvilken mearket er
registreret«.

27. Det Forenede Kongeriges regering fin-
der, at sagen er et eksempel pd en meget
almindelig situation, hvor en konkurrent
pnsker at angive, at hans varer har samme
egenskaber som varemzrkeindehaverens,
men ger det klart, at varerne ikke stammer
fra denne. Regeringen er af den opfattelse,
at det ifolge artikel 6, stk. 1, litra b), er
tilladt en person at sige, at hans varer er af
samme type eller — som i denne sag — af
samme slibning som varer, der bezerer et
specielt varemerke, mens det ikke er tilladt
at gore brug af det pigeeldende mzerke uden
nogen yderligere angivelse, medmindre det
er blevet almindelig sprogbrug som sidan.
For at der kan vare tale om en krankelse,
kraeves det derfor, at varemeerket er blevet
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brugt. Dette fremgir af en fortolkning af
artikel 6, men kan i overensstemmelse med
BMW-dommen ogsd uddrages af artikel 5.
Resultatet vil i hvert enkelt tilfzlde under
alle omstzndigheder afheenge af den natio-
nale rets vurdering af, om der er tale om et
korrekt beskrivende formal og/eller om en
egentlig risiko for forveksling i1 den rimeligt
oplyste, opmerksomme og agtpagivende
forbrugers bevidsthed.

28. Kommissionen har i sit skriftlige indleg
pépeget, at formilet med at sikre varemezr-
kets funktion som angivelse af oprindelse,
som der henvises til i tiende betragtning til
varemerkedirektivet, er underlagt ordet
»navnlig«. Der kan sdledes vere andre
formél, og artikel 5, stk. 1, litra a) og b),
kan fortolkes som et forbud mod anden
brug end som varemerke. Det er heller ikke
nedvendigt at fortolke disse bestemmelser
som vzrende begrznset til det formal at
skelne mellem varer, i modsetning til
artikel 5, stk. 5. Det er siledes muligt for
en varemarkeindehaver i henhold til
artikel § at forbyde enhver form for brug
og ikke kun brug som varemerke. Ifalge
artikel 6 er det imidlertid tilladt for tredje-
mand at anvende et varemerke med et
beskrivende formal for oje, sdfremt dette
sker i overensstemmelse med redelig mar-
kedsferingsskik. Sdledes kan en varemeer-
keindehaver i henhold til artikel 5, stk. 1,
forbyde enhver brug af dennes varemerke,
medmindre der foreligger de omsteendighe-
der, der er angivet i artikel 6.
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29. Under retsmedet oplyste Kommissio-
nen imidlertid, at den havde @ndret hold-
ning med hensyn til anvendelsesomridet
for artikel 5, stk. 1, og henviste til en sag,
hvor et tegn, som kun bestod af et spergs-
malstegn, blev registreret som varemzrke
for tidsskrifter 8, Kommissionen kom til
den slutning, at en indehaver af et sddant
merke tydeligvis ikke har ret til at forbyde
brug af spergsmalstegn, herunder til rent
grammatiske formal, pd forsiden af andre
tidsskrifter. Der er imidlertid ikke nogen
relevant begransning i artikel 6, stk. 1, eller
andetsteds, som kan hindre indehaveren
heri, hvis artikel 5, stk. 1, fortolkes siledes,
at indehaveren principielt har ret til at
forbyde enhver form for brug af det
pagzldende varemaerke. Artikel 5, stk. 1,
ber derfor fortolkes siledes, at den kun
giver ret til at forhindre brug, som angiver
eller har til formal at angive oprindelse, og
artikel 6, stk. 1, sdledes, at den praciserer
nogle af konsekvenserne af denne begraens-
ning.

Retlig vurdering

30. Det tilkommer ikke Domstolen at tage
stilling til de faktiske omstzndigheder i en
sag, i hvilken der er anmodet om en
przjudiciel afgerelse, og endnu mindre i

8 — Dette eksem})el og Kommissionens holdningszndring hid-
rorer tilsyneladende fra parternes indleg for Domstolen i
sag C-295/99, Philips Electronics, i hvilken retsmadet fandt
sted den 29,11,2000, Dom af 18,06.2002, Sml. I, s. 5475,
s. 5490.
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en sag, hvor den nationale rets opfattelse af
sagens omstzndigheder ikke stemmer over-
ens med de versioner, der er blevet frem-
fort af parterne under sagsforlebet. Navnlig
under sddanne omstendigheder er det mest
hensigtsmzssigt at behandle sporgsmalet
udelukkende pa det grundlag, der er opstil-
let i selve spargsmalet fra den nationale ret.

31. Der er tre aspekter i den faktiske
situation, som spergsmdlet henviser til:

— A anvender i forbindelse med et salgs-
tilbud p4 egne varer et tegn, som er et
beskyttet varemzrke, som B er indeha-
ver af,

— A oplyser imidlertid, at han har frem-
stillet disse varer, og det er udelukket,
at tegnet i handelen kan opfattes som
en angivelse af deres oprindelse.

— A anvender tegnet udelukkende til at
beskrive visse egenskaber ved de pagzl-
dende varer,

32. Under disse omstendigheder snsker
den nationale ret at f& oplyst, i hvilket
omfang B i henhold til varemarkedirekti-
vets artikel 5, stk. 1, kan forbyde brug af
varemerket.

Varemerkedirektivets artikel 5, stk. 1.

33. Den forste sztning i denne bestemmelse
angiver, at et registreret varemerke giver
indehaveren en eneret. Resten af denne
artikel, som den nationale rets spsrgsmal
udtrykkeligt henviser til, er hovedsagelig
formuleret i negative vendinger, idet der
angives, hvad varemerkeindehaveren kan
forbyde andre at gere. Sidanne negative
rettigheder, som vedrerer et forbud, ber
efter min opfattelse vurderes pd baggrund
af de positive rettigheder, som folger af at
vaere indehaver af et varemerke, og som de

ikke kan adskilles fra,

34, En erhvervsdrivende registrerer eller
anskaffer et varemarke forst og fremmest
for selv at bruge det og ikke for at forbyde
andre at bruge det (selv om eneret til brug
naturligvis er en nadvendig folge). Indeha-
verens brug af mearket er en central og
vigtig del af ejerskabet, hvilket fremgar af
varemerkedirektivets artikel 10-12, i hen-
hold til hvilke rettighederne kan bortfalde
eller blive umulige at opretholde, hvis
merket ikke bruges.

35. Brug af et varemeerke indeberer, at
indehaverens varer eller tjenesteydelser
identificeres som veerende vedkommendes
egne. Selv om det muligvis et s& indlysende,
at det ikke specifikt fremgar af varemeer-
kelovgivningen, er dette formilet med, at
der findes varemarker — og i tiende
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betragtning til direktivet® tales der faktisk
om at sikre varemerkets funktion som
angivelse af oprindelse. Den samme tanke
ligger i definitionen i artikel 219, som
angiver, at for at tegn kan anvendes som
varemerke, skal de vere »egnede til at
adskille en virksomheds varer eller tjene-
steydelser fra andre virksomheders«. Det
fremgar desuden af Domstolens faste prak-
sis bade far og efter vedtagelsen af vare-
merkedirektivet, at varemerkets hoved-
funktion er at indestd for merkevarens
oprindelseszgthed over for forbrugeren
eller den endelige bruger, idet denne sattes
i stand til at adskille varen fra varer af
anden oprindelse uden risiko for forveks-
ling 11,

36. Den eneret, som et varemarke giver
indehaveren, indeberer, at denne kan for-
byde andre at bruge merket til at identifi-
cere deres varer eller tjenesteydelser, da
dette ville veere i strid med markets hoved-
funktion.

37. Hvor et tegn, der er identisk med eller
ligner et varemerke, bruges af en konkur-
rent til andet form4l end denne hovedfunk-

9 — Jf. ligeledes syvende betragtning til varemzrkeforordningen.
10 — Jf. ligeledes varemerkeforordningens artikel 4.

11 — Jf. feks, dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La

Roche, Sml. s. 1139, przemis 7, HAG II-dommen, premis

14, dom af 11.7,1996, forenede sager C-427/93, C-429/93,

C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl, Sml, I, s. 3457,

graemis 47, og af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot,

ml, 1, s. 6227, preemis 24, og senest af 12,10.1999, sag
C-379/97, Upjohn, Sml. I, s. 6927, premis 16.
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tion, er det dog langt vanskeligere at forsta,
hvorfor indehaveren skulle have ret til at
forbyde en sidan brug. Og, som det er
blevet fremhevet i indleggene for Dom-
stolen, statter ordlyden af bade varemeer-
kedirektivets artikel 5, stk. 5, og BMW-
dommen 12 det synspunkt, at det udeluk-
kende er brug med det formal at skelne
mellem varer eller mellem tjenesteydelser,
som kan forbydes i medfer af artikel 5,
stk. 1 og 2. Under retsmgdet nzvnte
Kommissionen visse situationer, hvilket
mdske er endnu mere overbevisende, hvor
det klart ville veere urimeligt at give vare-
merkeindehaveren ret til at forbyde tred-
jemand at bruge varemzerket, men hvor der
ikke findes nogen bestemmelser i varemeer-
kedirektivet, som forhindrer ham heri, hvis
hans rettigheder antages at omfatte alle
former for brug, herunder brug, som ikke
kan angive eller ikke har til hensigt at
angive varernes oprindelse.

38.1 den sammenhzng skal jeg endnu en
gang understrege, at den nationale ret i sit
sporgsmal har forudsat, at » sagsegte
angiver, at varen stammer fra hans egen
produktion« og at »det uden for enhver
tvivl er udelukket, at det anvendte maerke i
handelen opfattes som en betegnelse for,
hvilken virksomhed varen stammer fra,
Derudover foreligger der tilsyneladende
ikke nogen af de former for brug, der er
angivet i varemerkedirektivets artikel 5,
stk. 3, men dette kan ikke veere afgorende,
da bestemmelsen ikke er udtemmende, Den

12 — I preemis 38.
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nationale ret fastsldr i hovedsagen, at
betegnelserne »Spirit Sun« og »Context
Cut« blev brugt udelukkende under de
mundtlige forhandlinger mellem to
erhvervsdrivende, som begge var fuldsten-
dig klar over, at disse betegnelser ikke
skulle angive oprindelsen af de udbudte
varer, samt at disse betegnelser pa intet
tidspunkt blev knyttet i skriftlig form til de
pigeldende varer, hvilket udelukkede
enhver mulighed for, at en senere keber

ville blive vildledt.

39. Denne form for brug ligger efter min
opfattelse ganske enkelt for langt fra vare-
mearkets hovedfunktion, som er at give
indehaveren ret til at forbyde den ifelge
varemeerkedirektivets artikel 5, stk. 1.

40. Derudover skal jeg pdpege, at en sddan
brug aldrig kan forbydes ifelge artikel 5,
stk.1, litra b) — dvs. ndr tegnet og mzrket
henholdsvis de pagzldende varer eller tje-
nesteydelser blot ligner hinanden og ikke er
identiske — da denne bestemmelse kun
gaelder, ndr der er risiko for forveksling,
og denne hypotese udtrykkeligt er udeluk-
ket af spergsmélet fra den nationale ret.
Hvis »Spirit Sun« er registreret udeluk-
kende i forbindelse med diamanter, og
Michael Hélterhoff henviste til dette
merke i forbindelse med andre typer af
zdelsten, som blot ligner, folger det derfor
af direktivets ordlyd, at varemerkeindeha-
veren ikke kan forbyde den brug, der er
beskrevet af den nationale ret.

41. Det er ligeledes efter min opfattelse
uden betydning, at artikel 5, stk, 1, litra a)
(som kunne veare relevant, hvis Michael
Hbélterhoff havde henvist til et af varemeer-
kerne i forbindelse med den slags zdelsten,
de var registreret for), ikke indeholder
nogen henvisning til en risiko for forveks-
ling, Tvaertimod er denne manglende hen-
visning i overensstemmelse med det syns-
punkt, at denne bestemmelse kun vedrorer
brug med det formal at angive oprindelse.
Nér et tegn, der anvendes til at angive
varers oprindelse, er identisk med et regi-
streret varemarke, og de pdgzldende varer
er identiske med de varer, for hvilke
varemerket er registreret, er risikoen for
forveksling ikke blot mulig, men prakrisk
taget uundgdelig. Nar der derimod blot er
tale om lighed, er der muligvis ikke altid
risiko for forveksling — alle omsteendig-
heder m4 tages i betragtning — og derfor
har det veret nedvendigt at medtage denne
betingelse i artikel 5, stk. 1, litra b).

42. P4 den anden side kan der, ndr et tegn
ikke anvendes til at angive oprindelse, pr.
definition ikke ske nogen forveksling med
hensyn til oprindelsen af to st varer,
uanset om de er identiske eller blot ligner
hinanden, og uanset om tegnet er identisk
med eller ligner det beskyttede meerke. Det
vil efter min opfattelse medfere en unedig
inkonsekvens i indholdet af denne bestem-
melse, hvis retten til at forbyde anden brug
end brug med det formal at angive oprin-
delse skulle vare afhwngig af risikoen for
forveksling i nogle tilfzlde og ikke i andre.

I-4199



FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS — SAG C-2/00

43, Inden jeg afslutter mine betragtninger
vedrerende artikel 5, er der imidlertid en
rekke mindre sporgsmdl, som jeg skal
knytte en kort bemzrkning til.

44. For det forste har Ulrich Freiesleben
anfort, at han i henhold til den tyske lov,
der gennemfarer direktivets artikel 3, stk. 2,
ber have ret til at forbyde den omtvistede
brug. Ingen af de andre parter har udtalt sig
om dette punkt, og den nationale ret har da
heller ikke anmodet om vejledning i den
henseende. Under disse omstendigheder og
da sporgsmdlet er blevet rejst i Davidoff-
sagen (sag C-292/00) — vedrerende en
anmodning fra Bundesgerichtshof om prze-
judiciel afgarelse, hvor der endnu ikke er
afholdt retsmade — hvorvidt artikel 5,
stk. 2, kun finder anvendelse (i overens-
stemmelse med artiklens ordlyd) i de til-
feelde, hvor de pdgzldende varer ikke ligner
dem, for hvilke varemerket er registreret,
skal jeg afholde mig fra at udtale mig
herom i denne sag.

45. Dernaest har den franske regering
udtrykt bekymring med hensyn til det
forhold, at hvis en varemarkeindehaver
ikke kan forbyde brug under de omsten-
digheder, der indgdr i den nationale rets
spargsmil, kan vedkommende méske ikke
forhindre fortabelse af varemerket i hen-
hold til varemarkedirektivets artikel 12,
stk. 2, litra a), hvis meerket ved gentagen
brug af denne art bliver en almindelig
betegnelse inden for handelen for den
pagzldende gruppe af varer eller tjeneste-
ydelser. En sidan fortabelse af rettigheder
er imidlertid kun mulig, hvis anvendelsen
som en almindelig betegnelse er en folge af
»indehaverens virksomhed eller passivitet«,
Jeg formoder ikke, at »passivitet« i den
sammenheng kan omfatte tilfzlde, hvor
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indehaveren har undladt at forbyde en
handling, som ikke kunne forbydes ifalge
loven.

46. Endelig skal jeg understrege, at den
konklusion, jeg kommer frem til her, ikke
skal foregribe udfaldet under andre faktiske
omstzndigheder. Resonnementet kan vare
anderledes, hvis f.eks. tegnet forekommer i
en mere permanent form eller pd en eller
anden méade figurerer p varerne. I sddanne
tilfelde ville det muligvis ikke veere til-
streekkeligt at gore det klart i et enkelt led i
handelskeeden, at tegnet pd ingen made
angiver varens oprindelse, til at forhindre
en sidan brug i et senere led. Domstolen
skal dog tage stilling til sddanne omsten-
digheder i forbindelse med en anmodning
om prejudiciel afgerelse fra High Court of
Justice (England and Wales) i sag
C-206/01, Arsenal Football Club, og igen
tror jeg ikke, det er passende at gere
bemeaerkninger hertil.

Varemeerkedirektivets artikel 6, stk. 1

47. Safremt Domstolen er enig med mig i,
at anvendelse af et tegn pd en sidan méde,
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som det er blevet beskrevet af den nationale
ret, ikke pid nogen méide er brug, som
varemerkeindehaveren har ret til at for-
byde i medfer af artikel 5, stk. 1, er det
nodvendigt at undersege, pd baggrund af
artikel 6, stk. 1, om det har betydning, at
brugen var begrznset til angivelse af visse
egenskaber ved de udbudte varer.

48. Hvis Domstolen imidlertid trzffer den
afgorelse, at den pigeldende brug princi-
pielt kan forbydes i medfer af artikel 5,
stk. 1, ma der tages stilling til dette aspekt.

— Begraensninger af retten til at forbyde
brug

49, Jeg skal derfor for et gjeblik forudseet-
te, at artikel 3, stk.1, finder anvendelse her.
I s& fald ville varemzrkeindehaveren have
ret til at forbyde brug, medmindre der var
tale om konsumption af rettighederne i
henhold til varemarkedirektivets artikel 7
eller en begraensning af disse i henhold til
artikel 6. I denne sag er sporgsmélet om
konsumption imidlertid ikke relevant i
forhold til det sporgsmal, der er rejst af
den nationale ret, og spergsmélet om

begreznsning vedrerer udelukkende
artikel 6, stk. 1, litra b), om angivelse af
egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.

50. Denne bestemmelse kan opfattes, som
om den forst og fremmest skal regulere en
anden situation, nemlig nir en varemszr-
keindehaver forseger at forbyde konkur-
renter at benytte sig af et eller flere beskri-
vende udtryk, som udger en del af indeha-
verens varemarke, til at angive egenskaber
ved deres varer13. Ordlyden er imidlertid
ikke specifikt rettet mod en sadan situation,
og ved normal lzesning vil den ogsd omfatte
brug som i denne sag, hvor et varemerke,
som ikke indeholder noget direkte beskri-
vende element, af en konkurrent bruges til
at beskrive egenskaber, som dennes varer
har til felles med de varer, der selges af
varemarkeindehaveren under det pigel-
dende varemzrke, og hvor egenskaberne
normalt forbindes med varemerket.

51. Disse omstzndigheder er, som Det
Forenede Kongeriges regering har anfert,
meget almindelige i erhvervslivet, Erhvervs-
drivende A markedsfarer et produkt under
sit varemarke, som i offentlighedens
bevidsthed efterhinden forbindes med dette
produkts szrpreg. Andre erhvervsdrivende
udvikler lignende produkter og skal kunne
markedsfore dem frit under forudsatning
af, at de ikke kreenker A’s intellektuelle

13 — J£ f.cks, dom af 4.5.1999, forencde sager C-108/97 og
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. 1, s, 2779, iser
preemis 28,
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ejendomsrettigheder. Dette kan normalt
lade sig gare, sd lenge de er i stand til at
fremstille tilsvarende sarpreg uden at
krenke det patent, som A eventuelt er
indehaver af, og s lenge de ikke forseger
at markedsfore deres varer under A’s
varemarke eller pd en made, der kan give
anledning til, at deres varer kan forveksles
med A’s. En simpel pavisning af ligheder
mellem deres varer og A’s varer falder ikke
ind herunder, iser ikke nir det fremhaeves,
at deres varer ikke hidrerer fra A.

52. 1 den sammenheng udger, sd vidt jeg
kan se, artikel 6, stk. 1, litra b), ikke nogen
stotte for den franske regerings pdstand
om, at brugen af varemzrket skal vere
nodvendig for at kunne beskrive egenska-
berne, for at den kan falde ind under denne
bestemmelse. Tvertimod kan man af den
kendsgerning, at nedvendighed indgér som
en udtrykkelig betingelse i artikel 6, stk. 1,
litra c), udlede, at det er forsetligt, at denne
betingelse er udeladt i artikel 6, stk. 1, litra
b). I hvert fald forekommer den franske
regerings forslag under retsmedet om, at
Michael Hélterhoff kunne have beskrevet
slibningerne uden at anvende Ulrich Freies-
lebens varemerke, temmelig kreevende. Det
er komplekse slibninger, og de patentan-
segninger, som Ulrich Freiesleben har frem-
lagt, viser, hvor besvarligt det er at
beskrive dem i almindelige vendinger. Det
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virker ikke rimeligt at palegge en salgs-
forhandling de samme regler som et sel-
skabsspil, ndr der findes en enklere made at
kommunikere pd — under forudsetning
af at brugen af varemarkerne ikke forer
til og ikke kan fore til forveksling mellem
de udbudte varers oprindelse og oprindel-
sen af de varer, der angives som eksempel
pa de pagzldende egenskaber.

53. Jeg anser det ogsd her for relevant, at
de omtvistede udtryk blev brugt mundtligt
og kun ved salgsforhandlinger mellem to
erhvervsdrivende, som begge var helt klar
over, at der ikke foreld noget krav om, at
det omtalte varemzrke pd nogen mdade
skulle angive de udbudte varers oprindelse.
Hvilket indtryk Michael Holterhoffs ord
har haft pd personer generelt, som keber
granater, er siledes ikke relevant. Hvis
Michael Holterhoff imidlertid havde faktu-
reret granaterne som »Spirit Sun« eller pa
anden mdde skriftligt forsynet dem med
navnet, saledes at en senere keber kunne
have fiet den opfattelse, at de var omfattet
af varemerket, eller hvis man kunne for-
mode, at Maria Haverkamp selv kunne
vaere blevet vildledt, ville situationen have
vaeret en anden. Under sddanne omstzn-
digheder ville det have varet vanskeligt for
Michael Holterhoff at fastsld, at han ude-
lukkende angav egenskaber ved sine varer,
da han henviste til varer, som er beskyttet
af et varemearke,

54. Selv om det fastslas, at artikel 5, stk. 1,
finder anvendelse, ville Michael Holterhoff
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efter min opfattelse, ud fra de foreliggende
omstzndigheder, i princippet veere beretti-
get til i medfer af artikel 6, stk. 1, litra b),
at bruge ordene »Spirit Sun« og »Context
Cut« til at angive, hvorledes hans egne
edelsten var slebet, hvilket er en af deres
egenskaber.

— Betingelse for graenser for retten til at
forbyde brug

55. Artikel 6, stk. 1, indeholder imidlertid
en vigtig betingelse. Varemerkeindehave-
ren er kun hindret i at forbyde en sidan
brug, hvis den er i overensstemmelse med
redelig markedsferingsskik.

56. Det er min opfattelse, at denne betin-
gelse i hej grad imedegdr Ulrich Freies-
lebens frygt for, at det ellers skulle vere
umuligt at forhindre den mest dbenlyse
piratkopiering. God markedsferingsskik
omfatter ikke plagiering af en andens
design eller maerkenavne 14, Dette kan ogsa
vaere relevant i forbindelse med den franske
regerings udtalelse om, at brug af vare-
mearker til beskrivende formdl kun ber

14 — JIf, ligeledes artikel 3a, stk, 1, litra h), i Rddets direktiv
84/450/EQF af 10.9.1984 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om
vildledende reklame, EFT L 250, s, 17,

veere tilladt, ndr en sidan brug er nedven-
dig for at angive relevante egenskaber. Jeg
kan ikke se nogen grund til en s& kategorisk
bestemmelse, men de tilfzlde, hvor en
erhvervsdrivende velger at bruge en kon-
kurrents merke i stedet for en velkendt
artsbetegnelse, kan meget vel indeholde
traek, som ikke er i overensstemmelse med
redelig markedsforingsskik.

57. Den nojagtige afgraensning af »redelig
markedsforingsskik« er selviolgelig ikke
angivet i varemaerkedirektivet. Det ligger i
sagens natur, at der i et sddant begreb ma
veare plads til en vis fleksibilitet. Detaljerne
heri kan skifte med tiden og efter omsten-
dighederne og vil vare bestemt dels af
forskellige lovbestemmelser, som selv kan
blive sndret, dels af skiftende opfattelser
af, hvad der er acceptabelt. Der findes
imidlertid et klart og felles grundleggende
begreb for, hvad der er redelig markeds-
foringsskik, som domstolene kan anvende
uden storre vanskeligheder og uden nogen
starre risiko for de store forskelle i fortolk-
ningen,

58. 1 BMW-dommen 5 beskrev Domstolen
begrebet som et udtryk for en forpligtelse

15 — Prazmis 61 og 62.
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til at handle pd en made, der er loyal i
forhold til varemzarkeindehaverens legitime
interesser, og mdlsetningen som et sigte
mod at »forene de grundleggende hensyn
til henholdsvis beskyttelsen af varemzrke-
rettighederne og varerne og tjenesteydel-
sernes frie bevagelighed inden for Felles-
skabet, sdledes at varemerkeretten kan
udfylde sin funktion som et afgerende
element i den ordning med loyal konku:-
rence, som skal gennemfares og oprethol-
des efter traktaten«.

59. Endvidere vil der kunne findes retnings-
linjer i artikel 10b i Pariserkonventionen til
beskyttelse af industriel ejendomsret 16,
som der henvises til i tolvte betragtning til
varemerkedirektivet, da udtrykket »redelig
markedsforingsskik « tilsyneladende er
taget herfra. I denne artikel defineres illoyal
konkurrence som en i konkutrencesjemed
foretagen handling, der strider mod sddan
skik. Artikel 10b, stk. 3, fastsetter:

»Seerlig skal forbydes:

1. Enhver handling af en sidan art, at den
uanset det anvendte middels karakter
er egnet til at fremkalde forveksling

16 — Af 20,3.1883, revideret i Bruxelles den 14.12.1900, i
Washington den 2.6,191%1, i Haag den 6.11,1925, i
London den 2.6.1934, i Lissabon den 31.10.1958 og i
Stockholm den 14.7.1967 (United Nations Treaty Series
No 11851, vol. 828, s. 305-388).
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med en konkurrents forretning, hans
varer eller hans industrielle eller kom-
mercielle virksomhed.

2. Alle urigtige angivelser under udevelse
af handelsvirksomhed, for si vidt de er
egnede til at bringe en konkurrents
forretning, hans varer eller hans indu-
strielle eller kommercielle virksomhed i
miskredit.

3. Benzvnelser eller angivelser, hvis
anvendelse under udevelse af handels-
virksomhed er egnet til at vildlede
offentligheden med hensyn til varernes
art, fremstilling, karakter, anvendelig-
hed eller mzngde.«

60. Det er naturligvis den nationale ret, der
skal afgere, om forudsetningerne for betin-
gelsen i varemaerkedirektivets artikel 6,
stk. 1, er til stede. Med henblik herpd mé
den muligvis sege yderligere oplysninger
om de faktiske omsteendigheder ud over
dem, der foreligger i foreleggelseskendel-
sen. Dog kan to af de forhold, der naevnes
deri, vere af relevans,

61. For det forste, hvis Michael Holterhoff
krenkede Ulrich Freieslebens patenter ved
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at producere de zdelsten, han udbed til
salg1?, mener jeg ikke, at hans brug af
varemzrkerne i den sammenhang kan
anses for at vare »i overensstemmelse
med redelig markedsferingsskik«. For det
andet, hvis Michael Hblterhoff virkelig
haevdede, at »Spirit Sun«-slibningen var
blevet brugt i umindelige tider, og at Ulrich
Freiesleben ikke havde eneret pd denne, og
hvis disse pastande var usande, mener jeg
igen, at han ikke kan siges at have handlet i
overensstemmelse med redelig markeds-
foringsskik. I intet tilfzlde kan han pabe-
rdbe sig varemerkedirektivets artikel 6,
stk, 1, litra b).

Konklusion vedrorende varemeerkedirekti-
vet

62. Vedrorende fortolkningen af varemer-
kedirektivet kommer jeg siledes til den
konklusion, at artikel 5, stk.1, ikke giver
varemerkeindehaveren ret til at forbyde
tredjemand mundtligt at henvise til inde-
haverens varemerke i forbindelse med et
salgstilbud, hvis denne tredjemand ger
opmarksom pa, at varemerkeindehaveren
ikke har fremstillet de pigeldende varer,
og hvis det er udelukket, at market ved
handelen eller efterfelgende kan opfattes

17 — Det lader ikke til, at sporgsmalet om patentkraenkelse er pd
tale i den hovcd’sag, der gav anlcdnin&; til forclaeggelses-
kendelsen, og det forckommer usandsynligt, at Ulrich
Freiesleben skulle anlzegge en sag om varemerker, hvis han
kunne pdvise en siddan krankelse, Det cr desuden blevet
fastslct, at antallet af facetter pd de sten, der blev solgt til
Maria Haverkamp, var storre end det antal, der er angivet i
Ulrich Freieslebens patent. Der cr dog ingen af disse
omistendigheder, der helt udelukker en eventucl patent-
krankelse.

som en angivelse af de udbudte varers
oprindelse,

63. I andre tilfelde, hvor artikel 3, stk. 1,
giver varemzrkeindehaveren ret til at for-
byde brug af varemerket, kan denne ret
imidlertid ikke udeves, hvis varemerket
bruges med det formal at angive egenskaber
ved de pageldende varer, medmindre
denne brug ikke er i overensstemmelse
med redelig markedsferingsskik.

Sammenlignende reklame

64. Denne konklusion kan muligvis
bekreeftes ud fra en anden synsvinkel.

65. Den situation, Ulrich Freiesleben har
klaget over i hovedsagen, har meget til
fzelles med sammenlignende reklame, skent
det ikke lige er den situation, der normalt
foreligger. Sammenlignende reklame er
reguleret pd fzllesskabsplan ved direktiv
84/450/E@QF 18, som wmndret ved direktiv
97/SS/EF 1%, i hvis betragtninger der hen-

18 — Neevnt i fodnote 14,

19 — Europa-Parlamentets og Ridets dircktiy af 6.10.1997 om
andring af direktiv 84/45S0/EQF om vildledende reklame
forlsa)t medtage sammenlignende reklame (EFT L 290,
s. 18).
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vises til varemaerkedirektivet (jeg vil heref-
ter henvise til det @ndrede direktiv som
»reklamedirektivet«).

66. Inden jeg gennemgdr direktivets
bestemmelser, skal jeg understrege, at jeg
for det forste ikke mener, at varemeerkedi-
rektivet skal fortolkes med henvisning til
reklamedirektivet, og for det andet, at
bestemmelserne i sidstneevnte ikke var tradt
i kraft pad tidspunktet for den brug, som
udger tvisten i hovedsagen.

67.1 henhold til reklamedirektivets
artikel 2, stk. 1, forstds ved reklame
»enhver form for tilkendegivelse i forbin-
delse med udevelse af virksomhed som
handlende, hindvzrker eller industridri-
vende eller udevelse af et liberalt erhverv,
som har til formdl at fremme afsztningen
af varer eller tjenesteydelser [...]«. I hen-
hold til artikel 2, nr. 2a, er sammenlignende
reklame »reklame som direkte eller indi-
rekte henviser til en konkurrent eller til
varer eller tjenesteydelser, som udbydes af
en konkurrent«.

68. Disse definitioner ser ud til at deekke de
faktiske omstendigheder, som den natio-
nale ret har fastsliet i denne sag. Michael
Holterhoff har i forbindelse med sin virk-
somhed som handlende og med det formal
at fremme afseetningen af sine egne varer
identificeret varer, som udbydes af Ulrich
Freiesleben. ’
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69. I henhold til artikel 3a, stk. 1, er sddan
reklame tilladt, for sd vidt angdr sammen-
ligningen, ndr felgende betingelser er

opfyldt:

»a) reklamen er ikke vildledende [...]

b) den sammenligner varer eller tjeneste-
ydelser, der opfylder samme behov
eller tjener samme formal

¢) den er objektiv og sammenligner en
eller flere konkrete og relevante egen-
skaber, der kan dokumenteres, og som
er reprasentative for disse varer eller
tjenesteydelser, herunder prisen

d) den skaber ikke forveksling pd marke-
det mellem annonceren og en konkur-
rent eller mellem annoncerens og en
konkurrents varemerker, firmanavne,
andre karakteristiske kendetegn, varer
eller tjenesteydelser

e) den bringer ikke en konkurrents vare-
merker, firmanavne, andre karakteri-
stiske kendetegn, varer, tjenesteydelser,
aktiviteter eller situation i miskredit
eller udszetter dem for en nedvurdering
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f) for produkter med oprindelsesbeteg-
nelse vedrerer den i hvert enkelt til-
felde produkter med samme betegnelse

g) den drager ikke utilberligt fordel af den
anseelse, der er knyttet til en konkur-
rents varemzrke, firmanavn eller andre
karakteristiske kendetegn, eller af kon-
kurrerende produkters oprindelses-
betegnelser

h) reklamen fremstiller ikke en vare eller
tjenesteydelse som en imitation eller en
kopi af en vare eller tjenesteydelse, der
er dekket af et beskyttet varemerke
eller firmanavn, «

70.1 henhold til artikel 7, stk. 2, kan
medlemsstaterne ikke fastlegge en mere
vidtgdende beskyttelse mod sammenlig-
nende reklame for si vidt angdr sammen-
ligningen.

71. Disse @ndringer til reklamedirektivet
blev offentliggjort den 6. oktober 1997 og
skulle gennemferes i den nationale lovgiv-
ning senest den 23. april 2000. De var

saledes ikke tridt i kraft pd det relevante
tidspunkt i denne sag.

72. Hvis de havde vearet geldende pd det
pageldende tidspunkt, kunne det have
veeret nedvendigt for den nationale ret at
undersege, om Michael Hélterhoffs frem-
stilling opfyldte betingelserne i artikel 3a,
stk. 1. I forbindelse hermed havde det
maske ligeledes veret nedvendigt med en
yderligere udredning af de faktiske
omstzndigheder, men de omstzndigheder,
retten har fastsldet, siledes som de er blevet
forelagt Domstolen, er tilsyneladende ikke
mere i strid med reklamedirektivets
artikel 3a end med betingelsen i varemer-
kedirektivets artikel 6, stk. 1. En eventuel
samtidig patentkrenkelse eller en usand
benzegtelse af Ulrich Freieslebens eneret til
varemearkerne kunne meget vel anses for at
bringe de pigeldende maerker i miskredit
eller udsztte dem for nedvurdering, drage
utilberlig fordel af den anseelse, der er
knyttet til dem, eller fremstille en vare som
en imitation eller kopi, ligesom det ville
falde uden for begrebet »redelig markeds-
foringsskik«.

73. Sely om disse bestemmelser ikke var
tradt i kraft pd det pageldende tidspunkt,
er den senere vedtagelse af dem helt i
overensstemmelse med og bekrefter den
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fortolkning, jeg har foresliet af varemeer-
kedirektivets artikel 5, stk. 1, ogfeller
artikel 6, stk.1.

74. Da fellesskabslovgiver andrede rekla-
medirektivet til at omfatte sammenlignende
reklame, var det ud fra den helt klare
opfattelse, at den form for reklame pd
ingen mide kunne udelukkes via varemeer-
kedirektivet.

75. De relevante betragtninger til direktiv
97/55 er trettende, fjortende og femtende
betragtning:

»Ifolge [varemerkedirektivets] artikel §
giver et registreret varemerke indehaveren
en eneret, som indebezrer, at han kan
forbyde tredjemand at gere erhvervsmeessig
brug af et tegn, der er identisk med eller
ligner et givet varemarke, nar der er tale
om identiske varer eller tjenesteydelser,
eller eventuelt endog nir der er tale om
varer af en anden art.

For at gore sammenlignende reklame effek-
tiv kan det imidlertid vaere nedvendigt at
identificere en konkurrents produkter eller
tjenesteydelser ved at henvise til hans
firmanavn eller til et varemzarke, som han
er indehaver af.
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En sidan anvendelse af en andens vare-
mearke, firmanavn eller andre karakteri-
stiske kendetegn er ikke nogen krenkelse af
den pgeldendes eneret, hvis dette direktivs
bestemmelser er overholdt, idet det eneste
formal er at skelne og sdledes sette for-
skellene objektivt i relief.«

76. Jeg skal yderligere bemerke, at Radet
og Kommissionen i den felles udtalelse,
som blev indfert i madeprotokollen for det
mede i Rdet, hvor forordningen om EF-
varemarker blev vedtaget den 20. december
1993, vurderede, at henvisningen til
reklame i artikel 9, stk. 2, litra d),
(artikel 9, stk. 2, i forordningen om EF-
varemarker er stort set identisk med
artikel 5, stk. 3, i varemeerkedirektivet)
ikke omfattede anvendelse af et EF-vare-
merke i sammenlignende reklame. Ifglge
deres synspunkt er brug af en konkurrents
varemerke i sammenlignende reklame sdle-
des ikke en handling, der kan forbydes af
varemzrkeindehaveren.

77. Eftersom varemerkedirektivet ikke
blev 2ndret gennem direktiv 97/55, mé en
sddan sammenlignende reklame have veret
tilladt ifelge forstnevnte pd det relevante
tidspunkt i denne sag, medmindre de to
direktiver er uforenelige, og jeg ser ingen
grund til at antage, at dette skulle vere
tilfeeldet.



HOLTERHOFF

Forslag til afgarelse

78. P4 grundlag af ovenstdende foresldr jeg, at Domstolen besvarer det af
Oberlandesgericht Diisseldorf forelagte spargsmal séledes:

»1) Artikel S, stk. 1, i Radets direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemaerker giver
ikke en varemeerkeindehaver ret til at forbyde tredjemand mundtligt at
henvise til hans varemerke i forbindelse med et salgstilbud, hvis det klart
fremgar, at han ikke har produceret de pagzldende varer, og hvis det pa dette
eller et senere tidspunkt er udelukket, at merket i handelen opfattes som en
angivelse af de udbudte varers oprindelse.

2) Selv om artikel S, stk. 1, under andre omstendigheder giver varemarkein-
dehaveren ret til at forbyde brug af varemerket, kan han imidlertid ikke
udeve denne ret ifelge artikel 6, stk. 1, hvis varemerket bruges med det
formal at angive egenskaber ved de pdgeeldende varer, medmindre denne brug
ikke sker i overensstemmelse med redelig markedsferingsskik. «
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