LEVI STRAUSS

FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
fremsat den 17. januar 2006 '

I — Indledning

1. Den veesentligste forskel mellem den
beskyttelse, som varemeerkeretten giver, og
den beskyttelse, som andre former for
intellektuelle og industrielle ejendomsrettig-
heder giver, bestar efter al sandsynlighed i
varigheden, idet den forste beskyttelse gives
pé ubestemt tid pa den ene betingelse, at der
gores reel brug af varemserket og betales
afgifter for fornyelse af registreringen. Dette
kendetegn beskytter imidlertid ikke mod
markedets omskiftelighed, hvor intens kon-
kurrence og andre omstendigheder kan
fratage varemeerkeretten dens eksistensbe-
rettigelse, nemlig dens evne til at adskille den
indehavende virksomheds varer eller tjene-
steydelser, feks. pa grund af udviklingen i
den bergrte kundekreds’ opfattelse af meer-
ket.

2. De faktiske omstendigheder i denne sag
er et eksempel pa disse eendringer og de

1 — Originalsprog: spansk.

problemer, der fglger heraf. Den belgiske
Cour de cassation (den belgiske hgjesteret)
gnsker oplyst, pa hvilket tidspunkt den skal
vurdere forbrugernes opfattelse med henblik
pa at afgere, om der er risiko for forveksling
mellem et registreret varemeerke og et
symbol, der er bragt pa samme marked af
en anden virksomhed, som herved skader det
registrerede varemeerke. Spergsmalet er ikke
uvigtigt, eftersom svaret, hvis der er sket
udvanding af retten til dette immaterielle
gode, giver modsatte resultater afheengig af
det tidspunkt, retten anser for hensigtsmaes-
sigt ved vurderingen af denne risiko.

3. Det er tilstreekkeligt at se det antal
personer, der hver dag pa gaden beerer jeans,
for at fa en idé om den pkonomiske
betydning, som disse bekleedningsgenstande
har i handelen®, og dermed baggrunden for

2 — Levi Strauss har pa mere end 150 ar solgt teet ved 3 500 mio.
par bukser. J. Adridn, Levi’s abandona sus raices, http://
winred.com
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den tvist, der udspiller sig ved de belgiske
retsinstanser. Oprindelsen er omtvistet?,
men jeg tvivler pa, at der findes en kleede-
dragt, der er lige sd repraesentativ for den
amerikanske livsstil, og som har en si
verdensomspeendende udbredelse %,

II — De faktiske omstaendigheder i tvisten
i hovedsagen og de prajudicielle sporgs-
mal

4. 1 1980 fik Levi Strauss & Co., som er et
selskab med hjemsted i staten Delaware
(Amerikas Forenede Stater), ved Benelux-
varemeerkemyndigheden registreret det
figurmeerke, som blev betegnet »mouette«>,
og som bestar af en dobbelt stikning, som
buer nedad i midten, og som er placeret midt
pé en femkantet lomme, Varemeerket, der er

3 — Jeans blev generelt anvendt som arbejdstgj, og fra 1950’erne
begyndte de at ggre sig geeldende blandt de unge. Jeans’
historie synes imidlertid mindre kendt. Det begyndte i Genua,
da den italienske by stadig var en uafheengig republik og en
flademagt. Byens flade, der havde behov for holdbare bekleed-
ningsgenstande til sgmeendene, vendte sig mod denne type
tekstil, som endda kunne anvendes i vad tilstand (http://es.
wikipedia.org).

4 — Blandt de utallige henvisninger til denne bekleedningsgen-
stand, der findes i nyere litteratur, gnsker jeg at fremhzaeve K.
Hosseini — en forfatter, der er fodt i Afghanistan, men som
bor i Californien — som i sin bog Cometas en el cielo, 2.
udgave, der er oversat til spansk af Isabell Murillo Fort,
forlaget Salamandra, Madrid, 2003, iferer hovedpersonen »en
sort skindjakke, radt terklede og affarvede jeans« (s. 78) den
vinterdag i 1975, som endrer hans liv, da han vinder
papirdragekonkurrencen i Kabul, pa hvilket tidspunkt preesi-
dent Daoud Kan, der efter et statskup i 1973 omstyrtede sin
feetter shah Zahir, bragte monarkiet i dette land til opher. Lidt
efter tilfojer Hosseini, at »hans blik hvilede med beundring pa
min skindjakke og mine jeans [...] som vi kaldte cowboybuk-
ser. I Afghanistan var det et tegn pa rigdom at eje noget fra
Nordamerika, navnlig hvis det ikke var brugt« (s. 81).

5 — Det franske ord »mouette« betyder »mage« og er ifslge
foreleeggelsesafgorelsen ogsa kendt under udtrykket »arcuate«.
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registreret i Nice-arrangementets klasse 25,
svarer til folgende afbildning:

5. Selskabet Casucci Spa, der har hjemsted i
Sant’Eligio Alla Vibrata (Termano, Italien),
begyndte i 1997 at markedsfore jeans, som
ligeledes var forsynet med en let opadbgjet
dobbelt stikning pd midten af baglommerne,
og som kan afbildes siledes:
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6. Da appellanten i hovedsagen var af den
opfattelse, at dette menster kreenkede vare-
meerkeretten, anlagde selskabet sag mod den
italienske virksomhed ved Tribunal de com-
merce de Bruxelles med péastand om, at
indsteevnte skulle ophere med at bruge det
tegn, der fandtes pa Casuccis bukser, og at
indstsevnte skulle betale skadeserstatning.

7. Da denne retsinstans ikke gav Levi Strauss
medhold, appellerede selskabet til Cour
d’appel i Bruxelles, som i en dom af 7. juni
2002 stadfestede forsteinstansens afggrelse,
idet den italienske virksomhed ikke fandtes
at have kreenket varemeerket »mouette«.
Cour d’appel fastslog i gvrigt, at der var en
svag lighed mellem de omtvistede tegn, og at
Levis Strauss’ varemeerke havde mistet sin
karakter som et »sterkt« varemeerke pa
grund af den meget udbredte brug af vare-
meerkets mest kendetegnende bestanddele.
Ifelge retten angiver den dobbelte stikning i
dag, at der er tale om bekleedningsgenstande,
som tilherer kategorien bukser fremstillet af
denimstof®, »jeans« pa engelsk .

8. Cour d’appel fandt ligeledes, at de
respektive menstre pa lommerne havde en

6 — Dette ord stammer fra stoffets oprindelse, angiveligt i den
franske by Nimes (serge de Nimes, denim). Der er tale om
bomuldsstof, selv om det ligeledes kan veere blandet med
nylon, og den seedvanlige farve er bla. Stoffet blev traditionelt
anvendt til arbejdstoj pa rancher og garde. Encyclopedia
Britannica, 15. udgave, forlaget Helen Hemingway Benton,
Chicago, 1974, bind III, s. 466.

7 — Dette ords etymologi stammer fra den gamle republik Genua
og kommer sandsynligvis af den engelske udtale af det franske
navn for denne by, Génes, jeans (http://es.wikipedia.org).

forskellig betydning, idet risikoen for for-
veksling i henhold til SABEL-dommens
preemis 23 ® skal baseres pa det helhedsind-
tryk, som varemeerkerne giver, og at Levi
Strauss’ syning fremkaldte en forestilling om
en mage, der folder sine vinger ud, mens
Casuccis syning snarere mindede om formen
pd en vulkan. Cour d’appel de Bruxelles
anferte under henvisning til den neevnte
dom® og Canon-dommens praemis 29 '°, at
den manglende begrebsmeessige lighed hin-
drede, at kundekredsen ansa jeans, der var
fremstillet af hver af de to virksomheder i
tvisten, for at have samme handelsmeessige
oprindelse.

9. Da Levi Strauss ikke var tilfreds med
afgorelsen, appellerede selskabet til Cour de
cassation, hvor sagen fortsat verserer i
afventning af besvarelsen af neerveerende
preejudicielle spgrgsmal.

10. Levi Strauss er i det veesentlige af den
opfattelse, at appelinstansen tilsidesatte arti-
kel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EQF "'
ved at udtale, at selskabets varemeerke
»mouette« ikke leengere havde tidligere
tiders styrke. Levi Strauss’ industrielle ejen-
domsrettighed var fortsat i kraft i 1997, da

8 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.
9 — Konkret preemis 16-18.
10 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Sml. 1, s. 5507.

11 — Radets forste direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilner-
melse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT
1989 L 40, s. 1).
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det italienske selskab begyndte at swlge
bukserne i Benelux, hvilket tidspunkt appel-
instansen burde have henholdt sig til ved
vurderingen af risikoen for forveksling i
overensstemmelse med Benelux-Domstolens
retspraksis i Quick-sagen '%,

11. Endelig har den amerikanske virksom-
hed anfart, at appelinstansen savnede retligt
grundlag for at udtale, at varemeerket
»mouette« var svagt, fordi det havde mistet
sit serpreeg som folge af, at dets mest
karakteristiske bestanddel var blevet almen-
eje, eftersom den ikke vurderede, om en
sdidan omstendighed kunne tilskrives Levi
Strauss, i det mindste delvist, som folge af
passivitet over for en forsterket konkur-
rence.

12. Under disse omsteendigheder har Cour
de cassation udsat sagens afggrelse og stillet
Domstolen folgende praejudicielle spergsmal:

»1) Skal retten, for at fastsld omfanget af
den beskyttelse, der tilkommer et ret-
meessigt registreret varemeerke i kraft af
dets seerpreeg, jf. artikel 5, stk. 1, i Radets
forste direktiv 89/104 [...], tage hensyn
til den bergrte kundekreds’ opfattelse pa
det tidspunkt, hvor benyttelsen af det
lignende meerke eller tegn, der anfegtes
som en kreenkelse af varemeerket, blev

pabegyndt?

12 — Benelux-Domstolens dom af 13.12.1994 (A 93/3).
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2) Safremt spgrgsmal 1 besvares benseg-
tende, kan retten da tage hensyn til den
bergrte kundekreds’ opfattelse pa hvil-
ket som helst tidspunkt i tiden efter det
tidspunkt, hvor den anfegtede benyt-
telse blev pabegyndt? Kan retten navnlig
tage hensyn til den berprte kundekreds’
opfattelse pa det tidspunkt, hvor den
treeffer afgorelse?

3) Séfremt retten i henhold til det i
sporgsmal 1 neevnte kriterium konsta-
terer, at der foreligger en kraenkelse af
varemeerket, vil det da som regel veere
berettiget, at retten bestemmer, at
benyttelsen af det kreenkende tegn skal
ophgre?

4) Kan det forholde sig anderledes, hvis
sagsogerens varemeerke helt eller delvist
har mistet sit seerpreeg efter det tids-
punkt, hvor den kreenkende benyttelse
blev pabegyndt, dog kun i de tilfeelde,
hvor tabet af seerpreeg helt eller delvist
skyldes omsteendigheder eller forsem-
melser, der ma tilskrives indehaveren af
det pageeldende varemeerke?«

III — Retsforhandlingerne for Domstolen

13. Foreleeggelseskendelsen blev registreret
af Domstolens Justitskontor den 31. marts
2005.
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14. Levis Strauss og Kommissionen for De
Europeeiske Feellesskaber har indgivet skrift-
lige indleeg inden for den frist, der er fastsat i
artike] 20 i Domstolens statut. Casucci har
derimod udtrykkeligt givet afkald pa at udeve
en sddan ret ved brev fra selskabets advokat
af 1. juni 2005.

15. Under retsmedet, der blev atholdt den
17. november 2005, gav appellanten i hoved-
sagen og Kommissionen mede og afgav
mundtlige indleg.

IV — De relevante retsforskrifter

16. Tvistens lgsning afheenger grundleg-
gende af fortolkningen af direktiv 89/104,
som har til formél »indbyrdes at tilneerme
medlemsstaternes lovgivning om varemeer-
ker med henblik pa at fjerne de forskellighe-
der, som kan hindre de frie varebevaegelser
og den frie udveksling af tjenesteydelser samt
fordreje konkurrencevilkirene i feellesmar-
kedet. Direktivet har imidlertid kun til formal
at gennemfore en delvis harmonisering af
lovgivningerne, og fellesskabslovgiver regu-
lerer siledes kun visse aspekter vedrgrende
varemeerker, der erhverves ved registre-
ring« '?. Direktivet indeholder navnlig ingen
processuelle regler.

13 — Punkt 3 i det forslag til afggrelse, jeg fremsatte den 6.11.2001
i den sag, der gav anledning til dom af 12.12.2002, sag
C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737. Jf. ligeledes tredje og
niende betragtning til direktiv 89/104.

17. Direktivets artikel 5, stk. 1 og 3, bestem-
mer:

»1. Det registrerede varemeerke giver inde-
haveren en eneret. Indehaveren kan forbyde
tredjemand, der ikke har hans samtykke, at
gore erhvervsmaessig brug af

a) ettegn, der er identisk med varemeerket,
for varer eller tjenesteydelser af samme
art som dem, for hvilke varemeerket er
registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner
varemeerket, nar de varer eller tjeneste-
ydelser, der er deekket af varemeerket, er
af samme eller lignende art som dem,
der er deekket af [den industrielle ejen-
domsret og logoet], og der som folge
heraf i offentlighedens bevidsthed er
risiko for forveksling, herunder at der er
en forbindelse med varemerket
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3. Safremt betingelserne i stk. 1 og 2 er
opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet pa varerne eller pa
deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markeds-
fore dem eller oplagre dem med dette
formal eller at tilbyde eller preestere
tienesteydelser under det péageldende
tegn

¢) at importere eller eksportere varerne
under det pageeldende tegn

d) at anvende tegnet pa forretningspapirer
og i reklamegjemed.«

18. Direktivets artikel 12, stk. 2, bestemmer:

»2. Endvidere kan indehaveren af et vare-
meerke fortabe sine rettigheder, nir vare-
meerket efter den dato, pa hvilken det blev
registreret:

1-3710

a) som folge af indehaverens virksomhed
eller passivitet er blevet til en almindelig
betegnelse inden for handelen for en
vare eller tjenesteydelse, for hvilken
meerket er registreret

V — Undersogelsen af de prajudicielle
spergsmal

19. Inden de preejudicielle spergsmal, som
Cour de cassation har forelagt Domstolen,
underspges, skal jeg erindre om interessen i
realiteten i tvisten i hovedsagen. Fastleeg-
gelsen af det tidspunkt, hvor den nationale
ret skal fastsla risikoen for forveksling, er
vigtig i denne sag, eftersom det forhold, at
varemeerket »mouette« tilsyneladende har
mistet sit serpreeg i den periode, der gik
forud for sagens anleggelse i Belgien, ikke er
anfegtet. Resultatet kan derfor blive helt
forskelligt alt efter det tidspunkt, hvor
risikoen bedgmmes, da dette har betydning
for beregningen af den periode, der skal tages
i betragtning ved udmaélingen af en eventuel
erstatning.
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A — Det forste og det andet prejudicielle
sporgsmdl

20. Den foreleeggende ret har med disse
sporgsmal ensket oplyst, hvornar den
bergrte kundekreds’ opfattelse af varemeer-
ker skal bedgmmes ved fastleeggelsen af
omfanget af den beskyttelse, der tilkommer
et retmeessigt registreret varemeerke i kraft af
dets seerpreeg i henhold til artikel 5, stk. 1, i
forste direktiv 89/104, og retten har taget tre
hypoteser i betragtning, nemlig det tids-
punkt, hvor brugen af det tegn, der skader
varemeerket, er pabegyndt, ethvert andet
tidspunkt, eller det tidspunkt, hvor retten
treeffer afgprelse i sagen.

21. Det er ikke overflodigt at bemeerke, at
varemeerkets grundleeggende funktion ifglge
fast retspraksis er at garantere oprindelsen af
varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af
varemeerket, over for forbrugeren eller den
endelige bruger, som dermed seettes i stand
til uden risiko for forveksling at adskille
varen eller tjenesteydelsen '*, Man kan derfor
kun bekraefte, at et varemeerke er egnet til at
opfylde denne funktion, nar det har forng-
dent seerpreeg, for ellers kan det ikke

14 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml
s. 1139, preemis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I,
s. 5475, preemis 30, og af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod
KHIM, Sml. I, s. 7975, preemis 27. Jf. ligeledes sjette
betragtning til direktiv 89/104.

registreres, saledes som det fremgar af
direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) *°.

22, Efter registrering ved den kompetente
varemaerkemyndighed og offentliggorelse i
det relevante varemeerketidende giver vare-
meerket indehaveren de rettigheder, der er
opregnet i artikel 5 i direktiv 89/104. Selv om
der ikke er nogen bestemmelse herom,
indebeerer den juridiske logik, at sddanne
rettigheder kan udeves, sa leenge varemeer-
keindehaveren har retten til meerket.

23. Saledes som Kommissionen med rette
har anfert, spiller det ifelge SABEL-dom-
men ' en afgorende rolle i helhedsvurderin-
gen af risikoen for forveksling, hvordan
gennemsnitsforbrugeren af den péageeldende
type produkt eller tjenesteydelse opfatter
varemeerkerne, og dette er et seerlig vigtigt
kriterium ved bedemmelsen af det forngdne
seerpraeg. Kundekredsens made at forsta
disse tegn pa forandrer sig dog med tiden,
navnlig pa grund af den adfeerd, som andre
leverandgrer af varer eller tjenesteydelser pa
det samme marked udviser, hvilket pavirker
tegnenes adskillelsesevne.

24. De rettigheder, der folger af artikel 5,
udfolder derfor kun deres fulde virkning,

15 — Vedrorende artikel 7, stk. 1, litra b), i Radets forordning (EF)
nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11,
s. 1), der er alter ego til bestemmelsen i direktiv 89/104, jf.
dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I,
s. 8317, preemis 23, og dommen i sagen BiolD mod KHIM,
preemis 27.

16 — Dommens preemis 23.
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hvis de i sig selv beskytter varemeerkeinde-
haveren, dvs., hvis de kan handheeves, nar de
kreenkes. Ved goder, der er forsynet med et
symbol, som kreenker en varemeerkeret pa
grund af den forveksling, som den kunde-
kreds, varerne er bestemt for, udseettes for,
opstar kreenkelsen af den industrielle ejen-
domsrettighed pa det tidspunkt, hvor gen-
standene markedsfores, og fortseetter, indtil
situationen er blevet afhjulpet.

25. Den nationale ret méa derfor ikke
anvende et tidspunkt, der ligger senere end
pabegyndelsen af den ulovlige handling, som
tidsmeessig reference ved vurderingen af
risikoen for forveksling, idet den retmeessige
varemeerkeindehavers beskyttelse ellers for-
mindskes. Retten mé imidlertid heller ikke
udstreekke denne beskyttelse ud over det
tidspunkt, hvor indehaveren opherer med at
have disse rettigheder. I denne sag er der
derfor ikke grundlag for at henholde sig til
den dag, hvor der treeffes afgerelse i sagen,
eftersom dette hverken ger det muligt at
bedgmme virkningen af risikoen for forveks-
ling pa varemeerkets serpreeg eller at treeffe
relevante foranstaltninger eller sanktioner.

26. Hvis det viser sig pa det tidspunkt, hvor
retten behandler sagen, siledes som det er
tilfeeldet i denne sag, hvor der er nedlagt
pastand om erstatning, at der ikke leengere
kreenkes nogen ret, da adskillelsesevnen for
det varemeerke, der oprindeligt var blevet
kreenket, er get tabt, skal det ligeledes
underspges, hvornar det beskyttede tegns
retsvirkninger opherte, med henblik pa at
beregne den periode, for hvilken denne
erstatning kan kreeves.

1-3712

27. Nar et tegn, der ligner et varemeerke,
kreenker varemeerket, idet tegnet skaber en
risiko for forveksling mellem de to, skal den
nationale ret derfor ved fastleeggelsen af
omfanget af den beskyttelse, der tilkommer
det retmeessigt registrerede varemeerke i
kraft af dets seerpreeg i henhold til artikel 5,
stk. 1, i direktiv 89/104, vurdere den berprte
kundekreds’ opfattelse pa det tidspunkt, hvor
brugen af tegnet blev pabegyndt.

B — Det tredje sporgsmdl

28. Dette spergsmals hovedindhold vedrgrer
en preecis foranstaltning, nemlig et paleeg om
forbud mod at bruge det kreenkende tegn
som et passende forebyggende indgreb under
de omstendigheder, der er anfort i de to
forudgéende preejudicielle spprgsmal, nemlig
nar retten har fastsldet, at brugen af tegnet
udger en kraenkelse.

29. Jeg har allerede anfort, at direktiv 89/104
ikke foretager en processuel tilneermelse af
de nationale lovgivninger, hvor princippet
om autonomi hersker, hvorefter medlems-
staterne frit kan veelge de hensigtsmeessige
procedurer med henblik pa at gennemfore de
materielle regler, som feellesskabslovgiver har
udstedt.
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30. Ved gennemforelsen af direktiver i
national ret er statens tiltag imidlertid fortsat
underlagt princippet om loyalt samarbejde,
der er opstillet i artikel 10 EF. Ud over dette
princip skal Domstolens faste praksis, sale-
des som Kommissionen har anfert, over-
holdes /. Retspraksis forpligter de nationale
dommere og retter til at fortolke og anvende
loven til gennemforelse af et direktiv i
overensstemmelse med feellesskabsrettens
krav, saledes at de trufne afgorelser garante-
rer den domstolsbeskyttelse af rettigheder,
som fplger af sddanne normative retsakter.

31. Hvad angér harmoniseringen af vare-
meerkebestemmelserne har de, selv om
direktiv 89/104 ikke udtrykkeligt vedrerer
processuelle forhold %, trods alt en indirekte
betydning i visse henseender.

32. Artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104 angiver,
idet bestemmelsen definerer varemeerkein-
dehaverens forbudsret, de mest hensigts-
meessige fremgangsmader til at opna de
beskrevne resultater. I lyset af stk. 3, litra a)
og d), er et paleeg om forbud mod at bruge et

17 — Dom af 10.4.1984, sag 14/83, Von Colson og Kamann, Sml
s. 1891, preemis 23, 26 og 28, og af 20.3.1997, sag C-352/95,
Phytheron International, Sml. I, s. 1729, preemis 18.

18 — Der er i mellemtiden taget skridt til tilvejebringelse af en
processuel ensartethed pad omrédet for intellektuelle og
industrielle ejendomsrettigheder, navnlig med Europa-Parla-
mentets og Radets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om
handheevelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT
L 157, s. 45), der i henhold til artikel 1 finder anvendelse pa
varemeerker.

kreenkende tegn en effektiv foranstaltning.
Endvidere rader de nationale systemer sand-
synligvis over sammenlignelige instrumenter.

33. Det tilkommer imidlertid den nationale
ret at afgere, om en foranstaltning af denne
type er passende henset til alle de omstzen-
digheder, der gor sig geeldende pa det tids-
punkt, hvor retten treeffer afgorelse, til at
garantere beskyttelsen af de af direktiv
89/104 omfattede rettigheder.

C — Det fjerde preejudicielle sporgsmdl

34. Belgiens Cour de cassation gnsker med
dette spgrgsmal oplyst, om der kan nedleg-
ges et forbud mod brug af det tegn, der
skader et varemerke, nar varemserket helt
eller delvist har mistet sit seerpraeg pa grund
af handlinger eller undladelser, der kan
tilskrives varemeerkeindehaveren. Der er
reelt set tale om en variant af det forud-
géende sporgsmal.

35. Levi Strauss har foresldet at besvare
sporgsmalet bekreeftende, eftersom der sile-
des skabes en passende balance mellem
interessen hos indehaveren af den industri-
elle ejendomsret og hans konkurrenters
interesser.
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36. Kommissionen er af den opfattelse, at
eftersom fastleeggelsen af seerpreeget bygger
pa objektive kriterier, kan det forhold, at
seerpraeget mistes, ikke skyldes adfeerden hos
den person, der i henhold til artikel 5 har
opnéet beskyttelse, hvorimod hans adferd
har betydning i forbindelse med de artikler,
som udtrykkeligt bestemmer dette, nemlig
artikel 9 (rettighedsfortabelse pd grund af
passivitet) og artikel 12 (fortabelsesgrunde).
Endvidere ville meningen med artikel 5 blive
fordrejet, hvis en virksomhed, der har dis-
tribueret varer eller tjenesteydelser, og som
herved har kreenket rettigheder til retligt
beskyttet immaterielt gode, der tilhgrer en
anden erhvervsdrivende, opnér visse fordele i
kraft af den begiede ulovlige handling.

37. Det skal bemeerkes, at arten af den
ejendomsret, der formelt tildeles med regi-
streringen af et varemserke — hvis tidsmees-
sigt ubegraensede gyldighed folger af regi-
streringen pa betingelse af, at varemeerket
anvendes i handelen, og at der betales afgifter
— indebeerer, at registreringen kun kan
ophaeves ved en erklering fra et retligt
kompetent organ. P4 samme vis har kon-
kurrenter, der bruger lignende tegn, i hen-
hold til direktiv 89/104 mulighed for i visse
tilfeelde at anmode om en sadan erkleering
om ophaevelse eller fortabelse. Variationerne
i opfattelsen af den industrielle ejendomsret-
tigheds genstand er den forudgiende betin-
gelse for saddanne sager. Variationerne er
imidlertid ikke som sadan tilstraeklkelige til at
bringe den beskyttelse, der folger af registre-
ringen, til opher.
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38. Kommissionen har med rette henledt
opmerksomheden pa konkurrenternes ret-
tigheder, der tjener som begraensning af og
modveegt til varemeerkeindehaverens rettig-
heder. Kommissionens betragtninger skal
imidlertid nuanceres ved at understrege to
situationer, hvor det forhold, at varemserket
mister sit seerpreeg, kan skyldes bade faktorer
forbundet med indehaverens brug af vare-
meerket og med andre virksomheders omfat-
tende kopiering heraf, samt endog forbruger-
nes adfeerd.

39. Det mest geengse eksempel pa den forste
situation er den udbredte spredning af vare-
meerket blandt brugerne, som anvender det
for andre varer eller tjenesteydelser '°, hvilket
fremkalder varemeerkets banalisering. Visse
undladelser fra indehaverens side, fieks. at
han ikke indleder sager mod kreenkere, har
imidlertid ogsa skadelige virkninger *°. Ende-
lig omdanner kundekredsen, hvis den uden
at gore forskel betegner alle tilsvarende
genstande med det samme varemeerke, dette
til en artsbetegnelse og fratager det dets
seerpreeg.

40. Nar tabet af adskillelsesevne skyldes
konkurrenters handlinger pa markedet, med-
forer det forhold, at den nationale ret
fratages muligheden for at nedleegge forbud
mod brug af tegn, der kan kraenke vare-
meerkeindehaverens tegn, at kreenkende virk-
somheder opfordres til i en samordnet aktion

19 — C. Fernindez-Névoa, Tratado sobre Derecho de marcas,
Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662, anferer ligeledes, at
velkendte varemeerker er mere udsat for denne risiko.

20 — Samme sted.
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at oversvomme markedet med lignende tegn
og derefter pastd, at det kopierede logo er
udvandet. Under disse omstendigheder
deler jeg Kommissionens opfattelse af, at
konkurrenterne herved opnir en fordel ved
ulovlige forhold, som de selv har ansvaret for.

41. Hvis derimod funktionen som garanti for
oprindelsen forsvinder pa grund af indeha-
verens misbrug af hans eget symbol eller
forbrugerens inappellable dom, og varemeer-
ket mister sit serpreeg, kan konkurrenterne
til den virksomhed, som er indehaver af
varemeerket, anvende artikel 12 til at indlede
en sag om fortabelse eller artikel 3, stk. 1,
litra b), i en sag om ugyldighed. Den formelle

VI — Forslag til afgerelse

erkleering i sadanne sager medferer ophee-
velse af rettigheden, og der er dermed ikke
grundlag for at forbyde brug af tilsvarende
tegn.

42. Sammenfattende er det kun berettiget, at
retten afholder sig fra at nedlegge forbud
mod en brug, der skader et varemeerke, hvis
de andre virksomheder kan paberabe sig, at
varemeerket er blevet en artsbetegnelse af
arsager, der ikke er forbundet med brugen af
deres egne varemeerker, pd betingelse af at
der anmodes om varemeerkets udslettelse
efter den behgrige fremgangsmade. Bortset
fra dette tilfeelde vil et sidant manglende
indgreb fra rettens side veere i strid med
inden i beskyttelsen af indehaverens ret i
henhold til artikel 4 og 5 i direktiv 89/104.

43. P& baggrund af ovenstéende betragtninger foreslar jeg Domstolen at besvare de
af Belgiens Cour de cassation forelagte preejudicielle spargsmal saledes:

»1) Ndr et tegn, der ligner et varemeerke, kreenker varemeerket, idet tegnet skaber en
risiko for forveksling, skal den nationale ret ved fastleeggelsen af omfanget af

[-3715



FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — SAG C-145/05

den beskyttelse, der tilkommer det retmeessigt registrerede varemeerke i kraft af
dets serpreeg i henhold til artikel 5, stk. 1, i Radets forste direktiv 89/104/EF af
21. december 1988 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning
om varemerker, vurdere den bergrte kundekreds’ opfattelse pa det tidspunkt,
hvor brugen af tegnet blev pabegyndt.

Hvis den nationale ret har konstateret, at der foreligger en kreenkelse af et
registreret varemeerke, pahviler det den ligeledes at afgore, om et retligt paleg
om forbud mod brug af det kreenkende tegn, ndr henses til alle de
omstendigheder, der gor sig geldende pad det tidspunkt, hvor retten treeffer
afgorelse, er en passende foranstaltning til at garantere beskyttelsen af de
rettigheder, der er omfattet af ovenneevnte direktiv.

Den nationale ret kan imidlertid atholde sig fra at treeffe en sddan foranstaltning,
nér varemeerket har mistet sit seerpreeg pd grund af indehaverens handlinger
eller undladelser, pa betingelse af at indehaverens ansvar herfor er blevet
udtrykkeligt fastslaet ved en afgorelse fra et kompetent organ.«
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