DOM AF 25.1.2007 — SAG C-48/05

DOMSTOLENS DOM (Ferste Afdeling)
25. januar 2007 *

I sag C-48/05,

angiende en anmodning om preejudiciel afgerelse i henhold til artikel 234 EF,
indgivet af Landgericht Niirnberg-Fiirth (Tyskland) ved afgorelse af 28. januar 2005,
indgaet til Domstolen den 8. februar 2005, i sagen:

Adam Opel AG

mod

Autec AG,

procesdeltager:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

har

DOMSTOLEN (Forste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Schiemann og M. Ilesi¢
(refererende dommer),

* Processprog: tysk.
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generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekreteer: ekspeditionssekreteer M. Ferreira,

pa grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmodet den 2. februar 2006,

efter at der er afgivet indleeg af:

— Adam Opel AG ved Rechtsanwilte S. Volker og A. Klett

— Autec AG ved Rechtsanwilte R. Prager og T. Nagele samt ved Patentanwalt
D. Tergau

— Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV ved Rechtsanwalt T. Négele

— den franske regering ved G. de Bergues og A. Bodard-Hermant, som
befuldmaegtigede

— Det Forenede Kongeriges regering ved M. Bethell, som befuldmaegtiget, bistaet
af barristers M. Tappin og S. Malynicz

— Kommissionen for De Europeiske Feellesskaber ved G. Braun, B. Rasmussen og
W. Wils, som befuldmeegtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgerelse den 7. marts 2006,
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afsagt folgende

Dom

Anmodningen om preejudiciel afgerelse vedrerer fortolkningen af artikel 5, stk. 1,
litra a), og artikel 6, stk. 1, litra b), i Radets forste direktiv 89/104/EQF af
21. december 1988 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om
varemeerker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

Retsforskrifter

Direktivets artikel 5, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til
varemeerket«, bestemmer:

»1. Det registrerede varemeerke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan
forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af samme
art som dem, for hvilke varemeerket er registreret
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b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemeerket, nir de varer eller
tjenesteydelser, der er deekket af varemeerket, er af samme eller lignende art som
dem, der er deekket af det pageeldende tegn, og der som folge heraf i
offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en
forbindelse med varemzerket.

2. En medlemsstat kan ligeledes treeffe bestemmelse om, at indehaveren kan
forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gore erhvervsmeessig brug af
et tegn, der er identisk med eller ligner varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af
anden art end dem, for hvilke varemeerket er registreret, nir varemeerket er
renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medfere
en utilberlig udnyttelse af varemeerkets serpreeg eller renommé eller sadan brug
ville skade dette serpreeg eller renommé.

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 markedsfore dem eller oplagre dem med dette
formal eller at tilbyde eller preestere tjenesteydelser under det pageeldende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pageldende tegn

d) at anvende tegnet pé forretningspapirer og i reklameajemed.
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5. Stk. 1-4 bergrer ikke de i en medlemsstat geeldende bestemmelser vedrerende
beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formal for gje end at
skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, nir der med brug af dette tegn
uden skellig grund tilsigtes en utilberlig udnyttelse af varemeerkets seerpreeg eller
renommé, eller sddan brug ville skade dette seerpraeg eller renommé.«

Direktivets artikel 6, der har overskriften »Begrensninger i varemeerkets
retsvirkninger«, bestemmer i stk. 1:

»De til varemaerket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre
tredjemand i at gore erhvervsmeessig brug af

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrorende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, meengde,
anvendelse, veerdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling
eller for praestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller
tjenesteydelsen
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c) varemerket, nar dette er nodvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller
tjenesteydelse, navnlig som tilbeher eller reservedele

for sa vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsforingsskik.«

Tvisten i hovedsagen og de prajudicielle spergsmal

Bilproducenten Adam Opel AG (herefter »Adam Opel«) er indehaver af det
nedenfor gengivne nationale figurmeerke, der blev registreret i Tyskland den
10. april 1990, bla. for biler og legetoj (herefter »Opel-logoet«):

Autec AG (herefter »Autec«) fremstiller bl.a. fjernstyrede legetajsbiler, der seelges
under varemeerket cartronic.

I begyndelsen af 2004 konstaterede Adam Opel, at der i Tyskland blev markedsfort
en fjernstyret legetojsbil i malestoksforholdet 1:24 af en Opel Astra V8 coupé, pa
hvis kelergitter Opel-logoet var anbragt, ligesom pé den virkelige bil. Dette stykke
legetoj fremstilles af Autec.
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Varemeerket cartronic, der er ledsaget af symbolet ®, er tydeligt anfort pa forsiden af
brugsanvisningen, der folger med hver enkelt legetgjsmodel, samt pa forsiden af
fiernbetjeningen. Pa bagsiden af brugsanvisningen og pa et klistermeerke heaeftet pa
undersiden af fjernbetjeningen er desuden angivet »AUTEC ® AG« og »AUTEC®
AG D 90441 Niirnberg«.

Adam Opel har ved steevning indgivet til Landgericht Niirnberg-Fiirth bl.a. nedlagt
pastand om, at Autec palegges erhvervsmeessigt at ophare med at anbringe Opel-
logoet pa legetajsbiler og udbyde dem til salg, markedsfore eller opbevare dem med
henblik pa salg, samt indfore eller udfore legetgjsbiler pafort dette varemeerke, og at
der for enhver overtraedelse fastsettes en tvangsbede pa 250 000 EUR, subsidieert
heefte i indtil seks maneder.

Adam Opel finder, at brugen af Opel-logoet pa legetgj i form af legetajsmodeller af
de biler, selskabet fremstiller og bringer i omseetning, udger en kreenkelse af
varemerket. Selskabet har anfert, at varemeerket bruges for varer, der er identiske
med de varer, som meerket er registreret for, nemlig legetgj. Dette udger brug som
varemeerke i henhold til Domstolens praksis, da offentligheden som hovedregel gar
ud fra, at fabrikanten af legetejsmodeller af biler af et bestemt meerke fremstiller og
bringer dem i omseetning pa grundlag af en licens udstedt af varemeerkeindehaveren.

Autec, stottet af Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie €V (den tyske
sammenslutning af legetgjsfabrikanter), har paberdbt sig afgerelser truffet af
forskellige tyske retsinstanser til stotte for, at anbringelsen af et beskyttet varemeerke
pa legetojsbiler, der er naturtro efterligninger af biler af dette meerke, ikke udger
brug af meerket som varemeerke. I det foreliggende tilfeelde er Opel-logoets funktion
som oprindelsesangivelse ikke berert, da det som folge af anvendelsen af
varemarkerne cartronic og AUTEC for offentligheden tydeligt fremgar, at legetojs-
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bilen ikke hidrerer fra fabrikanten af den bil, den forestiller. Offentligheden er i
ovrigt vant til, at legetojsindustrien gennem mere end 100 &r ngjagtigt har kopieret
virkelige varer — herunder pasat det varemeerke, disse varer er forsynet med.

Pa baggrund af dom af 23. februar 1999, BMW (sag C-63/97, Sml. 1, s. 905), har
Landgericht Niirnberg-Fiirth fastsldet, at Autecs brug af Opel-logoet kun kan
forbydes i medfer af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), hvis der er tale om brug som
varemeerke.

Landgericht Niirnberg-Fiirth er tilbgjelig til at antage, at Autec bruger logoet som
varemerke, da logoet henviser til fabrikanten af den oprindelige model. Den
foreleeggende ret har desuden rejst det sporgsmal, om en sddan brug, der efter
rettens opfattelse synes at veere en beskrivende brug som omhandlet i direktivets
artikel 6, stk. 1, kan tillades i henhold til denne bestemmelse, nar varemeerket ogsé er
registreret for legetoj.

Da Landgericht Niirnberg-Fiirth er af den opfattelse, at lesningen af tvisten
afheenger af fortolkningen af direktivet, har den besluttet at udseette sagen og at
foreleegge folgende preejudicielle sporgsmal for Domstolen:

»1) Udger brug af et varemeerke, der ogsd er beskyttet med hensyn til »legetaj«,
brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i [...] [direktivets] artikel 5,
stk. 1, litra a), nar fabrikanten af en legetgjsbil eftergor en virkeligt eksisterende
bil i et lille malestoksforhold, herunder eftergor varemserkeindehaverens
varemeerke, der er anbragt pa den virkelige bil, og bringer den i omseetning?
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2) Safremt det forste sporgsmal besvares bekreeftende:

Udgor den form for brug af varemaerket, der er beskrevet i det forste sporgsmal,
en angivelse vedrorende legetgjsbilens art eller beskaffenhed i den forstand,
hvori udtrykket er anvendt i [...] [direktivets] artikel 6, stk. 1, litra a)?

3) Safremt det andet sporgsmal besvares bekraeftende:

Hvilke kriterier er i disse tilfeelde afgorende for bedemmelsen af, hvornar
brugen af varemeerket er i overensstemmelse med redelig markedsferingsskik?

Er dette navnlig tilfeeldet, nar modelbilfabrikanten pa indpakningen og pa en
tilbehorsdel, der er nodvendig for, at legetgjsbilen kan bruges, anbringer et tegn,
der i omseetningen kan genkendes som fabrikantens eget varemeerke og
fabrikantens firmanavn, samt angiver firmaets hjemsted?«

Om de preejudicielle sporgsmal

Det forste sporgsmil

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a)

Med det forste spergsmal onsker den foreleeggende ret neermere bestemt oplyst, om
der, sifremt tredjemand uden tilladelse fra varemzrkeindehaveren anbringer et tegn,
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der er identisk med et varemaerke, som bade er registreret for biler og for legetoj, pa
legetojsbiler af dette meerke med henblik pa en naturtro efterligning af disse biler,
samt markedsfarer legetgjsbilerne, foreligger en brug, som varemeerkeindehaveren i
henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kan forbyde.

Direktivets artikel 5 definerer »[r]ettigheder, der er knyttet til varemaerket«, mens
artikel 6 indeholder bestemmelser om »[b]egraensninger i varemeerkets retsvirk-
ninger«.

Ifolge direktivets artikel 5, stk. 1, forste punktum, giver det registrerede varemserke
indehaveren en eneret. Ifplge artikel 5, stk. 1, litra a), kan indehaveren i medfer af
denne ret forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gore erhvervsmeessig
brug af et tegn, der er identisk med varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af
samme art som dem, for hvilke varemeerket er registreret. Direktivets artikel 5, stk. 3,
indeholder en ikke-udtemmende opregning af de former for brug, som indehaveren
kan modseette sig i medfor af artikel 5, stk. 1. Andre bestemmelser i direktivet, som
f.eks. artikel 6, fastlaegger visse begreensninger af varemeerkets retsvirkninger (dom
af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, premis 38).

For at undgi, at den beskyttelse, der ydes varemeerkeindehaveren, er forskellig fra
den ene medlemsstat til den anden, tilkommer det Domstolen at foretage en
ensartet fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, og iser af begrebet »brug«, som
findes i bestemmelsen (Arsenal Football Club-dommen, premis 45).

Det er i hovedsagen ubestridt, at brugen af det tegn, der er identisk med det
omhandlede varemeerke, finder sted erhvervsmaessigt, eftersom den finder sted i
forbindelse med en erhvervsmeessig virksomhed, hvormed der seges opnaet
okonomisk vinding, og ikke i private forhold (jf. i denne retning Arsenal Football
Club-dommen, premis 40).
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Det er endvidere ubestridt, at denne brug har fundet sted uden samtykke fra
indehaveren af det omhandlede varemeerke.

For sa vidt som Opel-logoet er registreret for legetoj, er der desuden tale om det i
direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede tilfeelde, dvs. at der bruges et tegn,
som er identisk med det omhandlede varemeerke, for varer — legetgj — af samme
art som dem, for hvilke varemeerket er registreret. Det md i den forbindelse navnlig
fastslas, at den i hovedsagen omtvistede brug finder sted »for varer« i direktivets
artikel 5, stk. 1, litra a)’s forstand, eftersom brugen bestar i, at tegnet, der er identisk
med varemeerket, anbringes pa varer, samt i, at disse varer udbydes til salg,
markedsfores eller oplagres med dette formal i betydningen i direktivets artikel 5,
stk. 3, litra a) og b) (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, praemis 40 og
41).

Det bemeerkes imidlertid, at den i direktivets artikel 5, stk. 1, omhandlede eneret,
som det er fastsliet i Domstolens praksis, er blevet tildelt for at seette
varemerkeindehaveren i stand til at beskytte sine seerlige interesser som indehaver
af varemeerket, dvs. at sikre, at varemeerket kan opfylde sine egentlige funktioner, og
at udgvelsen af denne ret derfor bor veere begraenset til de tilfeelde, hvor tredjemands
brug af tegnet gor indgreb eller kan gere indgreb i varemeerkets funktioner og
navnlig i dets veaesentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for
forbrugerne (jf. Arsenal Football Club-dommen, praemis 51, og dom af 16.11.2004,
sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, premis 59).

Folgelig kan en tredjemands anbringelse af et tegn pa legetojsbiler, der er identisk
med et varemeerke, der er registreret for legetgj, kun forbydes som omhandlet i
direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), hvis det gor indgreb eller kan gore indgreb i dette
varemeerkes funktioner.
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I hovedsagen, hvorunder der foreligger den serlige omstendighed, at det
omhandlede varemeerke bade er registreret for biler og for legetgj, har den
foreleeggende ret udtalt, at den almindeligt oplyste, rimeligt opmeerksomme og
velunderrettede tyske gennemsnitsforbruger af varer fra legetgjsindustrien er vant
til, at legetojsbilerne ligner virkelige biler, og endog leegger megen veegt pa, at de er
fuldsteendig tro kopier af originalerne, hvorfor forbrugeren opfatter det pa Autecs
varer anbragte Opel-logo som en angivelse af, at der er tale om en gengivelse i et
mindre malestoksforhold af en bil af meerket Opel.

Hvis den foreleggende ret med disse udtalelser har villet understrege, at den
relevante kundekreds ikke opfatter det med Opel-logoet identiske tegn, der er
anbragt pa legetgjsbiler markedsfert af Autec, som en angivelse af, at disse varer
hidrerer fra Adam Opel eller fra en virksomhed, der er gkonomisk forbundet med
dette selskab, mé den folgelig fastsla, at den i hovedsagen omhandlede brug ikke gor
indgreb i Opel-logoets veesentligste funktion som registreret varemeerke for legetoj.

Det tilkommer den forelaeggende ret, under henvisning til den tyske gennemsnits-
forbruger af legetgj, at afgore, om den i hovedsagen omhandlede brug gor indgreb i
Opel-logoets funktioner som varemserke registreret for legetgj. I ovrigt har Adam
Opel tilsyneladende ikke gjort geeldende, at brugen geor indgreb i andre af
varemeerkets funktioner end dets veesentligste funktion.

Den foreleeggende ret har i gvrigt, med stotte i BMW-dommen, rejst det spergsmal,
om Autec har gjort brug af Opel-logoet som varemaerke registreret for biler.

I den forbindelse er det korrekt, at BMW -sagen vedrorte brugen af et tegn, der var
identisk med varemserket, for tjenesteydelser, der ikke var identiske med dem, for
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hvilke varemaerket var registreret, eftersom det i hovedsagen omhandlede BMW-
maerke var registreret for biler, men ikke for tjenesteydelser bestaende i
bilreparation. Imidlertid var de biler, der af varemeerkeindehaveren blev markedsfort
under meerket BMW, selve genstanden for de tjenesteydelser — bilreparation — der
blev udfert af en tredjemand, hvorfor det var nedvendigt at fastleegge, hvorfra
bilerne af meerket BMW, der var genstand for disse tjenesteydelser, hidrarte. Det er
med hensyn til denne seerlige og uadskillelige forbindelse mellem de varer, der var
omfattet af varemeerket, og de tjenesteydelser, der blev leveret af tredjemand, at
Domstolen har fastslaet, at tredjemands brug — under de i BMW-sagen seerlige
omstendigheder — af et tegn, der er identisk med varemeerket for varer, der ikke er
markedsfort af tredjemand, men af varemaerkeindehaveren, er omfattet af direktivets
artikel 5, stk. 1, litra a).

Bortset fra dette seerlige tilfeelde af tredjemands brug af et varemeerke i forbindelse
med tjenesteydelser, der som genstand har de varer, som er deekket af dette
varemeerke, skal direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), fortolkes saledes, at den omfatter
brugen af et tegn, der er identisk med varemeerket for varer, der markedsfores, eller
for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden, som er identiske med de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke varemeerket er registreret.

For det forste folger den fortolkning, hvorefter de varer eller tjenesteydelser, som
omhandles i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er dem, der er markedsfort eller
preesteret af en tredjemand, af selve bestemmelsens ordlyd, navnlig af udtrykket
»brug [...] for varer eller tjenesteydelser«. For det andet ville den modsatte
fortolkning indebaere, at udtrykket »varer« og »tjenesteydelser« som anvendt i
direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), i givet fald angiver varemeerkeindehaverens varer
eller tjenesteydelser, pa trods af, at udtrykket »varer« og »tjenesteydelser« i
direktivets artikel 6, stk. 1, litra b) og c), nedvendigvis omfatter dem, der
markedsfores eller preesteres af tredjemand, og dette ville, i strid med direktivets
opbygning, indebeere, at disse samme udtryk fortolkes forskelligt, alt efter om de
fremgér af artikel 5 eller artikel 6.
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Eftersom Autec, siledes som det fremgar af hovedsagen, ikke seelger biler, har Autec
ikke brugt Opel-logoet som registreret varemeerke for biler for sa vidt angar
anvendelsen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a).

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2

I henhold til fast retspraksis tilkommer det Domstolen at oplyse den foreleeggende
ret om alle de momenter, der angar fortolkning af faellesskabsretten, og som kan
veere til nytte ved afgorelsen af den sag, som verserer for denne, uanset om den
henviser til dem i sine sporgsmal (jf. dom af 7.9.2004, sag C-456/02, Trojani, Sml. I,
s. 7573, preemis 38, og af 15.9.2005, sag C-258/04, loannidis, Sml. I, s. 8275, preemis
20).

P& grundlag af omsteendighederne i hovedsagen skal der til brug for den
foreleeggende ret ogsa foretages en fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 2.

I modseetning til direktivets artikel 5, stk. 1, paleegger artikel 5, stk. 2, ganske vist
ikke medlemsstaterne at indfere den i bestemmelsen omhandlede beskyttelse i deres
nationale ret. Den giver dem blot en ret til at indfere en sddan beskyttelse (dom af
9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, preemis 18). Imidlertid synes det —
med forbehold for den foreleeggende rets efterprovelse — at folge af de af
Bundesgerichtshof (Tyskland) stillede spergsmal, som blev behandlet af Domstolen i
Davidoft-sagen, at den tyske lovgiver har gennemfort bestemmelserne i direktivets
artikel 5, stk. 2.

Vedrgrende hovedsagen bemeerkes forst, at Opel-logoet tillige er registreret for biler,
dernzest, med forbehold for den foreleeggende rets efterprovelse, at det er et
renommeret varemeerke i Tyskland for denne art varer, og endelig, at en bil og en
legetgjsmodel af denne bil ikke er varer af samme art. Folgelig kan den i hovedsagen
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omhandlede brug tillige forbydes i medfer af direktivets artikel 5, stk. 2, hvis brugen
uden skellig grund medferer en utilberlig udnyttelse af det for biler registrerede
varemeerkes seerpreeg eller renommé eller skader dette serpreeg eller renommé.

Adam Opel har under retsmedet for Domstolen gjort geeldende, at det er i selskabets
interesse, at kvaliteten af legetgjsbilerne af maerket Opel er god, og at de er fuldt ud
opdateret, da varemeerkets omdgmme i modsat fald som registreret varemserke for
biler ville blive skadet.

Det drejer sig herved i alle tilfeelde om en bedemmelse af faktisk karakter. Det
tilkommer i givet fald den foreleeggende ret at afgere, om den i hovedsagen
omhandlede brug finder sted uden skellig grund og medferer en utilborlig
udnyttelse af det registrerede varemaerkes serpreeg eller renommé eller skader
dette serpreeg eller renommé.

Det forste sporgsmal skal siledes besvares med, at safremt en tredjemand uden
tilladelse fra indehaveren af et varemserke, der bade er registreret for biler — for
hvilke det er et renommeret meerke — og for legetsj, anbringer et tegn, der er
identisk med varemeerket, pa legetojsbiler af dette maerke med henblik pa en
naturtro efterligning af disse biler, samt markedsforer legetgjsbilerne

— udger dette en brug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), som
varemerkeindehaveren kan forbyde, hvis brugen geor indgreb eller kan gore
indgreb i varemaerkets funktioner som registreret varemaerke for legetoj
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— wudger dette en brug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, som
varemeerkeindehaveren — hvis den i denne bestemmelse omhandlede beskyt-
telse er indfert i national ret — kan forbyde, hvis brugen uden skellig grund
medforer en utilberlig udnyttelse af varemeerkets seerpreeg eller renommé som
registreret varemeerke for biler eller skader dette serpraeg eller renommé.

Det andet sporgsmdl

Selv. om den foreleeggende ret med det andet sporgsmal formelt onsker en
fortolkning af direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), fremgir det klart af
foreleeggelsesafgorelsen, at den reelt ensker en fortolkning af artikel 6, stk. 1, litra b).

Det bemeerkes indledningsvist at brugen af det i hovedsagen omhandlede Opel-logo
ikke kan tillades pa grundlag af direktivets artikel 6, stk. 1, litra c). Varemeerkets
anbringelse pa Autecs legetojsbiler finder nemlig ikke sted med henblik pa at angive
legetgjets anvendelse.

I henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), giver de til varemeerket knyttede
rettigheder ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gore erhvervsmeessig
brug af angivelser vedrerende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed,
meengde, anvendelse, veerdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens frem-
stilling eller for preestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen
eller tjenesteydelsen.

Adam Opel og den franske regering har gjort geldende, at formalet med denne
bestemmelse bla. er at forhindre, at varemeerkeindehaveren kan modseette sig en
tredjemands benyttelse af en beskrivende angivelse af egenskaber ved tredjemands
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varer eller tjenesteydelser. Opel-logoet angiver i det foreliggende tilfeelde pa ingen
made legetojsbilernes art, beskaffenhed eller andre egenskaber. Kommissionen for
De Europwiske Fellesskaber er af samme opfattelse hvad angdr den omhandlede
brug i hovedsagen, men den udelukker ikke, at den identiske gengivelse, under andre
faktiske omsteendigheder, hvor legetgjsbilerne anvendes af samlere, af hver eneste
detalje pa den virkelige bil eventuelt kan udgere en veaesentlig egenskab ved denne
kategori af varer, hvorfor direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), ogsa kan omfatte den
naturtro kopi af varemzerket.

Det bemaerkes i den forbindelse, at selv om denne bestemmelse som udgangspunkt
har til formal at forhindre en varemeerkeindehaver i at forbyde konkurrenter at
benytte sig af et eller flere beskrivende udtryk, som udger en del af indehaverens
varemeerke, til at angive egenskaber ved deres varer (jf. bla. dom af 4.5.1999,
forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779,
preemis 28), er den efter sin ordlyd pad ingen méde seerligt rettet mod et sadant
tilfeelde.

Det kan derfor ikke pa forhand udelukkes, at bestemmelsen giver en tredjemand ret
til at bruge et varemeerke, hvis brugen bestér i en angivelse af arten, kvaliteten eller
andre egenskaber ved de varer, tredjemanden markedsforer, for sa vidt brugen sker i
overensstemmelse med redelig markedsforingsskik.

Imidlertid bemeerkes, at anbringelsen af et tegn, der er identisk med et varemeerke,
som bl.a. er registreret for biler, pa legetojsbiler af dette meerke med henblik pa en
naturtro efterligning af disse biler, ikke foretages i den hensigt at angive en egenskab
ved disse legetojsbiler, men blot er en del af den naturtro efterligning af de virkelige
biler.

Det andet spergsmal skal derfor besvares med, at sifremt en tredjemand uden
tilladelse fra indehaveren af et varemeerke, der bl.a. er registreret for biler, anbringer
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et tegn, som er identisk med varemaerket, pa legetojsbiler af dette meerke med
henblik pa en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsforer legetgjsbilerne,
udger denne brug ikke en angivelse vedrerende en egenskab ved disse legetgjsbiler
som ombhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b).

Det tredje sporgsmdl

Det er under hensyn til svaret pa det andet spergsmal ufornedent at besvare det
tredje preejudicielle sporgsmal.

Sagens omkostninger

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

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

1) Safremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemerke,
der bade er registreret for biler — for hvilke det er et renommeret maerke
— og for legetoj, anbringer et tegn, der er identisk med varemarket, pa
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legetojsbiler af dette mzerke med henblik pa en naturtro efterligning af
disse biler, samt markedsforer legetojsbilerne

— udgoer dette en brug i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i Radets forste
direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnzermelse af
medlemsstaternes lovgivning om varemeerker, som varemerkeindeha-
veren kan forbyde, hvis brugen gor indgreb eller kan gore indgreb i
varemerkets funktioner som registreret varemarke for legetoj

— udger dette en brug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, som
varemarkeindehaveren — hvis den i denne bestemmelse omhandlede
beskyttelse er indfert i national ret — kan forbyde, hvis brugen uden
skellig grund medfoerer en utilberlig udnyttelse af varemeerkets serpraeg
eller renommé som registreret varemeerke for biler eller skader dette
seerpraeg eller renommé.

2) Safremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemarke,
der bl.a. er registreret for biler, anbringer et tegn, der er identisk med
varemseerket pa legetojsbiler af dette maerke med henblik pa en naturtro
efterligning af disse biler, samt markedsferer legetojsbilerne, udger denne
brug ikke en angivelse vedrorende en egenskab ved disse legetgjsbiler som
omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

Underskrifter
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