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FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
fremsat den 7. marts 2006!

I — Indledning

1. Landgericht Niirnberg-Firth (regional
domstol med kompetence i civil- og straf-
feretlige spergsmal) har spurgt, hvorvidt
legetgjsmodeller, der efterger en kendt tysk
producents biler, udger en kreenkelse af
varemeerkeretten, der beskyttes i artikel 5,
stk. 1, litra a), i direktiv 89/104/EQF ?, idet
det pageldende firmalogo anbringes pa
kolegitteret. Subsidicert har den stillet
spergsmal vedrerende undtagelsen i artikel 6,
stk. 1, litra b), i det nzevnte fellesskabs-
direktiv.

2. Spergsmalene er opstaet, fordi det omtvi-
stede tegn, der oprindeligt blev registreret for
rigtige motorkeretgjer, senere blev udvidet til
at omfatte legetgj. Den foreleeggende ret skal

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Rédets forste direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnsermelse
af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989
L 40, 5. 1).
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saledes undersoge rekkevidden af beskyt-
telsen af bilproducentens symbol, nar tredje-
mand anvender det pa legetgjsbiler.

3. I forslaget til afgerelse i sagen KHIM mod
Zapf Creation® bemaerkede generaladvokat
Jacobs med rette, at »det er en vaesentlig
egenskab ved meget legetgj [...], at det
forestiller noget«. Jeg vil gerne tilfoje, at det
er en veesentlig egenskab ved legetgj, at det
forseger at genskabe genstande og heendelser
fra verdenshistorien og tilpasse dem til
barnets mentalitet eller mentaliteten hos
personer, der har behov for en mere fantasi-
fuld kontakt med deres grundholdninger,
hvorved de overvinder de mange afsavn og
lidelser, som menneskelivet nogle gange
indebeerer. For Anden Verdenskrig opdagede
en angloamerikansk ekspedition i den kal-
deeiske by Ur en grav, hvori der 14 et barn, der
var dedt 4 000 4r for Kristus, og hvori der var
anbragt en lille bad af selv. Allerede for mere
end 6 000 ar siden var der spor efter disse
redskaber, som stimulerer de dremme, der
indledes i starten af livets eventyr. I for-
bindelse med det foreliggende prejudicielle
sporgsmél skal det derfor underseges, om
kopien af et varemeerke, der ogsd er regi-

3 — Fremsat den 19.2.2004, punkt 28, jf. nu kendelse af 1.12.2004,
sag C-498/01 P, Sml. [, s. 11349.
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streret for legetoj, der eftergor virkeligheden,
udger en tilsideseettelse af indehaverens
rettigheder, eller om der her er tale om en
af greenserne for disse rettigheder.

II — Retsforskrifter

4. For at lose tvisten har den foreleeggende
ret anmodet om en fortolkning af artikel 5,
stk. 1, litra a), og artikel 6, stk. 1, litra b), i
direktiv 89/104, der svarer til § 14, stk. 2,
nr. 1, og § 23, nr. 2, i Markengesetz4 (den
tyske varemeerkelov), som det derfor ikke er
nedvendigt at gengive her.

5. Dette bestemmes i direktivets artikel 5,
stk. 1, litra a), der har overskriften »Rettig-
heder, der er knyttet til varemeerket«:

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

4 — Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzei-
chen af 25.10.1994 (BGBL. 1, s. 3082).

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

[..]«

6. Dette bestemmes i direktivets artikel 6,
stk. 1, litra b), der har overskriften »Begrzens-
ninger i varemerkets retsvirkninger«:

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

a) [..]

b) angivelser vedregrende varens eller tje-
nesteydelsens art, beskaffenhed,
meengde, anvendelse, veerdi, geografiske
oprindelse, tidspunktet for varens frem-
stilling eller for preestationen af tjene-
steydelsen eller andre egenskaber ved
varen eller tjenesteydelsen
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for s vidt dette sker i overensstemmelse
med redelig markedsferingsskik.

III — Faktiske omstendigheder i hoved-
sagen og de praejudicielle sporgsmal

7. Sagsegeren i hovedsagen, selskabet Adam
Opel AG (herefter »Opel AG«), er en af de
starste og mest kendte virksomheder i den
europzeiske bilindustri °. Virksomheden har i
mange ar brugt det sikaldte »Opel-lyn« som
logo og er indehaver af det tyske figurmeerke
nr. 1157264, der gengives nedenfor:

5 — Nogle oplysninger om omsztningen, der findes i Opel AG’s
indlaeg, giver et billede af virksomhedens gkonomiske betyd-
ning: I 2004 solgte virksomheden 351 955 keretojer pa det
tyske marked og mere end 1 mio. pi det europaeiske marked.
Dens markedsandel p4 det tyske marked udgjorde samme &r
10,24%, og kendskabet til varemeerket 14 p& omkring 96%.
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8. Varemeerket blev registreret i Tyskland
den 10. april 1990 i forbindelse med
forskellige varer, herunder »legetoj«. Sag-
sogeren bruger ogsa varemeerket til legetojs-
modelbiler, som, selv om de fremstilles af
licenstagere, ogsa selges gennem selskabets
distributionsnet for tilbeharsartikler.

9. Selskabet AUTEC AG, der er sagsegt ved
Landgericht Niirnberg-Fiirth, fremstiller
fiernstyrede legetgjsmodelbiler, der seelges
af selskabet under varemzerket »Cartronic«.

10. 1 begyndelsen af 2004 opdagede Opel
AG, at der i den tyske detailhandel blev
udbudt fjernstyrede modelbiler til salg i
mélestoksforholdet 1:24 til en pris af 9,00
EUR. Blandt modelbilerne var en model af en
Opel Astra V8 Coupé, pé hvis kalergitter det
beskyttede varemarke var anbragt, ligesom
pa den virkelige bil.

11. Det fremgér af foreleeggelseskendelsen,
at betegnelsen »Cartronic ®« tydeligt var
anfert pa forsiden af brugsanvisningen i
indpakningen, og at der pa bagsiden af
brugsanvisningen fandtes angivelserne
»AUTEC® AG« og »Autec AG Daimler
Strasse 61 D-90441 Niirnberg«. Ligeledes var
betegnelsen »Cartronic ®« anbragt pa for-
siden af bilens fjernbetjening, og undersiden
af fjernbetjeningen var forsynet med et
klistermeerke med betegnelsen »AUTEC ®
AG D 90441 Niirnberg«.
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12. Opel AG mener, at anvendelsen af
selskabets logo pa sagsegtes legetgjsmodel-
biler kreenker de rettigheder, der folger af
selskabets industrielle ejendomsret. Efter
selskabets opfattelse anvender sagsogte
logoet til varer af samme art, nemlig lege-
tojsbiler, hvorfor det har nedlagt pastand om
en tvangsbede pa op til 250 000,00 EUR, med
forvandlingsstraf af heefte, samt om, at sag-
sogte opharer med at bruge det omtvistede
tegn i omseetningen. Sagsegeren har fremsat
krav om erstatning for det lidte tab samt om
nedleggelse af forbud mod salg af legetgjs-
biler med det neevnte tegn. Sagsegeren har
desuden fremsat krav om tilintetgerelse af
alle de legetgjsbiler, som er forsynet med
selskabets logo °.

13. Sagsegte i hovedsagen og intervenienten,
den tyske sammenslutning for legetojsindu-
strien (Deutsche Verband der Spielwaren-
Industrie eV), der er indtradt til stette for
sagsegte, har anmodet om, at Opel AG ikke
far medhold i sine pastande.

14. Da den foreleeggende ret er af den
opfattelse, at lgsningen af tvisten atheenger
af fortolkningen af de neevnte bestemmelser,
har den besluttet at udseette sagen og at
foreleegge folgende preejudicielle sporgsmal
for Domstolen:

6 — Omfanget af disse krav belyses bedre p& baggrund af de tal,
som Opel AG forelagde undyer retsmodet. Selskabet oplyste, at
det har 23 licenstagere, der star for 85% af produktionen, og at
salget i 2004 udgjorde 600 000 enheder og i 2005 ca. 760 000
enheder.

»1) Udger brug af et varemaerke, der ogsa er
beskyttet med hensyn til »legetaj«, brug
i den forstand, hvori udtrykket er
anvendt i varemeerkedirektivets artikel 5,
stk. 1, litra a), nar fabrikanten af en
legetojsbil efterger en virkeligt eksiste-
rende bil i et lille malestoksforhold,
herunder efterger varemseerkeindehave-
rens varemerke, der er anbragt pa den
virkelige bil, og bringer den i omseet-
ning?

2) Safremt det forste spergsmal besvares
bekraeftende:

Udger den form for brug af varemeerket,
der er beskrevet i det forste spergsmal,
en angivelse vedrerende legetojsbilens
art eller beskaffenhed i den forstand,
hvori udtrykket er anvendt i varemeer-
kedirektivets artikel 6, stk. 1, litra a)?

3) Safremt det andet spergsmal besvares
bekraeftende:

Hvilke kriterier er i disse tilfeelde
afgarende for bedemmelsen af, hvornar
brugen af varemerket er i overens-
stemmelse med redelig markedsferings-
skik?
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Er dette navnlig tilfeeldet, ndr model-
bilfabrikanten p4 indpakningen og pa en
tilbehorsdel, der er nedvendig for, at
legetgjsbilen kan bruges, anbringer et
tegn, der i omseetningen kan genkendes
som fabrikantens eget varemerke og
fabrikantens firmanavn, samt angiver
firmaets hjemsted?«

IV — Retsforhandlinger ved Domstolen

15. Foreleeggelseskendelsen blev registreret
pa Domstolens Justitskontor den 8. februar
2005.

16. Opel AG, AUTEC AG, Deutscher Ver-
band der Spielwaren-Industrie €V, den fran-
ske og den britiske regering samt Kommis-
sionen for De Europeiske Fellesskaber har
indgivet skriftlige indleeg inden for den frist,
der er anfert i artikel 20 i statutten for
Domstolen.

17. Under retsmodet den 2. februar 2006
fremsatte parterne i hovedsagen, biinterve-
nienten og repreesentanter for Det Forenede
Kongeriges regering og Kommissionen
mundtligt deres pastande.
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V — Gennemgang af de prejudicielle
sporgsmal

A — Det forste sporgsmdl

18. Med det forste spergsmail onsker Land-
gericht Nirnberg-Firth at fi klarlagt, hvor-
vidt Opel AG’s logo under de i hovedsagen
beskrevne omstendigheder er anvendt »i
egenskab af varemeerke« i henhold til
Domstolens retspraksis. Der ber derfor
foretages en grundig gennemgang af en
reekke forslag til afgerelse og domme, i lyset
af hvilke sagens omstendigheder skal
bedgmmes.

19. T litteraturen betegnes de rettigheder,
som tilkommer indehaveren af et registreret
tegn, overensstemmende som »enerettighe-
der«”’, der giver indehaveren ret til at
nedleegge forbud mod, at tredjemand anven-
der varemerket uden indehaverens sam-
tykke.

20. Fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), i
direktiv 89/104 har sit udgangspunkt i

7 — Jf vedrerende tysk ret: § 14, stk. 1, i Markengesetz, F.L. Ekey,
Markenrecht, CF. Miiller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 170,
punkt 2; spansk ret og feellesskabsretten, C. Ferndndez Névoa,
Tratado sobre derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid/
Barcelona, 2004, s. 433; vedrorende artikel 9 i forordning
nr. 40/94 om EF-varemeerker (Radets forordning af 20.12.1993
(EFT 1994 L 11, s. 1), som @ndret ved Rédets forordning (EF)
nr. 3288/94 af 22.12.1994, med henblik pa gennemforelse af de
aftaler, der er indgaet i forbindelse med Uruguay-runden (EFT
L 349, s. 83), og ved Radets forordning (EF) nr. 422/2004 af
19.2.2004 (EUT L 70, s. 1)), der svarer til artikel 5 i direktiv
89/104/EQF, se A. Von Miihlendahl/D.C. Ohlgart, Die
Gemeinschaftsmarke, Verlag C.H. Beck/Verlag
Stampfli + Cie AG, Bern/Miinchen, 1998, s. 45 ff.
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BMW-dommen 8, hvis preemis 38 afgraenser
bestemmelsens anvendelsesomréade atheengig
af varemeerkets brug, der enten finder sted
for at udpege de pageldende varer eller
tjenesteydelser som hidrerende fra en
bestemt virksomhed, dvs. som varemcerke,
eller med andre formaél for gje.

21. Undersggelsen af Domstolens retsprak-
sis skal derfor dreje sig om disse to aspekter:
anvendelsen af tegnet som varemeerke og
dets anvendelse til andre formal.

22. I de indleeg, der er indgivet for Dom-
stolen, er de faktiske omstendigheder ikke
omtvistet, og de skal derfor anses for
bekreeftet med hensyn til den industrielle
ejendomsrettighedsindehavers udevelse af
den ius prohibendi, der er omtalt i artikel 5,
stk. 1, i direktiv 89/104, idet det i evrigt
péhviler den nationale domstol at efterprove
de faktiske omstendigheder. Det samme er
tilfeeldet med »varerne« i nesevnte bestem-
melses forstand, for i hovedsagen henvises
der udtrykkeligt til fremstillede genstande °.

1. Anvendelse af et tegn som registreret
varemerke

23. Med udgangspunkt i den omtalte BMW-
dom er rammerne for den eneret, der folger

8 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, Sml. [, s. 905.

9 — I henhold til den metode, der er anvendt i dom af 12.11.2002,
sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. 1, 5. 10273, preemis
40 og 41 (herefter »Arsenal-dommenc).

af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, blevet
preeciseret i senere afgorelser.

24. 1 denne sammenheeng er den tidligere
omtalte Arsenal-sag yderst vigtig. I forslaget
til afgerelse i sagen anforte jeg, at, nar
direktivet i tilfeelde af identitet giver en
fuldsteendig beskyttelse, skal dette pa grund
af varemaerkerettens formal forstis saledes,
at adjektivet »fuldsteendig« betyder, at inde-
haveren gives denne beskyttelse, uanset
risikoen for forveksling, for i disse situationer
er der en formodning om, at en sidan risiko
bestar, men ikke, at indehaveren gives denne
beskyttelse over for enhver og under alle
omsteendigheder. Artikel 5, stk. 1, litra a),
opstiller siledes en formodning iuris tantum,
forudsat der er tale om varer af samme art '°.

25. P4 samme mide er det i Domstolens
domme, pd baggrund af en teleologisk til-
gang til de omtvistede bestemmelser, bekreef-
tet, at det med den eneret, der er fastsat i
artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104,
tilstraebes, at varemeerkeindehaveren beskyt-
ter sine seerlige interesser som indehaver,
saledes at varemserket opfylder sin funktion,
herunder iseer som garant for varens oprin-
delse over for forbrugerne '.

10 — Punkt 51 og 52 i forslaget til afgorelse.
11 — Preemis 51 i Arsenal-dommen.
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26. I henhold til fast retspraksis er tegnenes
hovedformal at angive varens eller tjeneste-
ydelsens oprindelse over for slutbrugeren,
sdledes at brugeren uden risiko for forveks-
ling kan skelne den fra varer eller tjeneste-
ydelser med en anden oprindelse, og garan-
tere, at de er blevet fremstillet eller leveret af
én og samme virksomhed, der er ansvarlig
for deres kvalitet '%.

27. Det fremgar af hovedsagen, at legetgjs-
bilerne er forsynet med Opel-symbolet pa
karosseriet, uanset om de er fremstillet af en
af virksomhedens licenstagere eller af tredje-
mand, og at ligheden er si stor, at man i
princippet kan antage, at varerne er af
samme art i den omtvistede bestemmelses
forstand. Som jeg papegede i mit forslag til
afgerelse af Arsenal-sagen, er det imidlertid
den nationale domstol, der skal foretage
denne vurdering 3.

28. Endelig fastlagde dommen i ovenneevnte
sag greenserne for udevelsen af de befgjelser,
som i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv
89/104 tildeles varemeerkeindehaveren, idet
indehaveren ikke kan nedlegge forbud mod
anvendelsen af et tegn, der er identisk med
varemeerket, safremt det ikke skader hans
rettigheder i egenskab af varemeerkeindeha-
ver i henhold til de fastsatte betingelser,
hvorfor nogle anvendelser, der udelukkende

12 — Bla. 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. 1,
s. 5475, preemis 30, og af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml.
1, s. 2439, preemis 43.

13 — Punkt 53 og 54.
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har et beskrivende formal, ikke er omfattet af
bestemmelsens anvendelsesomrade %,

29. I Anheuser-Busch-dommen'® blev der
defineret en metode til fastsettelse af en
eventuel skade, idet det anfores, at der er tale
om en skade, hvis tredjemands patalte brug
af dette tegn giver indtryk af, at der er en
faktisk erhvervsmeessig forbindelse mellem
tredjemands varer og den virksomhed, som
varerne hidrerer fra. I denne forbindelse skal
det efterproves, om de bererte forbrugere
opfatter det af tredjemand anvendte tegn
siledes, at det betegner eller tilsigter at
betegne den virksomhed, der er varemeer-
keindehaver '¢, Herefter gentages det, at det
pahviler den foreleeggende ret at efterprove
de konkrete omstendigheder i hovedsa-
gen'’.

2. Andre anvendelser af varemerket end i
dets egentlige funktion

30. Anvendelsen af et tegn pa den made, der
er beskrevet i den tidligere omtalte BMW -
dom, er den eneste, som efter direktivets
system ikke er omfattet af de rettigheder, der
tildeles varemerkeindehaveren i henhold til
artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104.

14 — Preemis 54 i Arsenal-dommen.
15 — Dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Sml. I, s. 10989.
16 — Preemis 60 i den i foregiende fodnote neevnte dom, der

ophgjer Domstolens udtalelser i preemis 56 og 57 i Arsenal-
dommen til et almindeligt princip.

17 — Preemis 61.
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31. Undtagelserne i artikel 6, i seerdeleshed i
stk. 1, litra b), geelder, nar det registrerede
varemeerke udever varemeerkets karakteristi-
ske funktion, men almene interesser tilsiger,
at tredjemand under visse omsteendigheder
gives ret til at udnytte dets fordele.

32. I henhold til retspraksis er det ikke en
anvendelse i egenskab af varemeerke at
henvise til registrerede tegn, hvis det ude-
lukkende sker med et beskrivende formal, for
i disse situationer er der ikke tale om
tilsideseettelse af nogen af de hensyn, som
onskes besk?lttet i henhold til nevnte arti-
kel 5, stk. 1'%,

33. I forslaget til afgerelse i Arsenal-sagen
udtalte jeg mig til fordel for en holdning, der
omfattede ikke-erhvervsmeessige anvendel-
ser, herunder privat brug, anvendelse af tegn,
som ikke opfylder betingelserne for at blive
registreret som varemzerker, og tegn, som
anvendes til undervisningsformal '”. Inden
jeg péapegede, at det tilkom den nationale
domstol at praecisere, hvornér et varemeerke
anvendes i egenskab af et varemcerke,
understregede jeg dog, at det var nedvendigt
at overveje andre aspekter, iseer de omtvi-

18 — Dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Holterhoff, Sml. 1, s. 4187,
preemis 16. Sagen omhandlede en forretningsforhandling,
hvorunder Holterhoff tilbed en kunde at kobe nogle
halveedelsten og farvede wdelsten med betegnelsen »Spirit
Sun« og »Context Cut«, der var varemeerker tilhorende
Freiesleben. Kunden bestilte to granater i Spirit Sun-slibning
hos Holterhoff, og selv om der pa folgesedlen og fakturaen
ikke blev henvist til disse varemeerker, lagde varemeerkeinde-
haveren sag an mod Holterhoff.

19 — Punkt 55-64 i forslaget til afgorelse i Arsenal-sagen.

stede varers karakter, markedets struktur
eller varemserkets indarbejdelse *°.

34. Andre anvendelser af varemeerket end i
dets egentlige funktion som varemerke er
kort sagt en dben kategori, der skal udfyldes
skridt for skridt og pa kasuistisk vis, hvorfor
det, for sd vidt angér disse anvendelser, til
forskel fra den situation, der omhandles i
artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104, ikke er
nedvendigt at foretage en restriktiv fortolk-
ning, eftersom der ikke er tale om undta-
gelser, men om begraensninger i udnyttelsen
af ius prohibendi.

3. Tilknytningen til de faktiske omsteendig-
heder i hovedsagen

35. Med det formal at give den foreleeggende
ret et anvendeligt svar skal jeg efter denne
oversigt over den relevante retspraksis finde
nogle fortolkningsretningslinjer, der passer
til de faktiske omstendigheder, som ligger til
grund for de preejudicielle spergsmal.

36. I den foreliggende sag er anvendelsen af
»Opel-lyn«-tegnet pa legetojet ikke en
anvendelse i egenskab af varemerke af to
arsager:

20 — Punkt 53 i forslaget til afgorelse i Arsenal-sagen.
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a) Den omtvistede vares karakter

37. 1 legetojsbranchen har det siden 1898
veeret almindeligt at producere og forhandle
legetojsbiler, der efterger rigtige biler, hvilket
ligeledes er tilfeeldet med andre transport-
midler (tog, fly og skibe). De sma biler er
blevet til en »Prousts madeleinekage« for
voksne, der pa et tidspunkt genoplever deres
barndomsoplevelser i korte bukser?' og
giver deres dromme frit lob.

38. Selv om formalet til at begynde med var
at eftergore virkeligheden i miniature med
henblik pa et meget konkret publikum,
bernene, for at introducere dem til voksen-
verdenen, tilpasset deres storrelse %, er mod-
tagergruppen efterhanden blevet udvidet til
ogsd at omfatte den voksne samler. Sand-
synligvis heevede sidstneevnte gruppe kra-
vene til kopiens kvalitet og kreevede, at
modellen skulle veere mere troveerdig. Derfor
laver man ikke lengere denne type varer
uden at kopiere ikke kun de mest markante
karakteristika, men ogsa de mindste detaljer.

21 — S. Defraudat: Majoretie, ma voiture miniature préférée, ed.
Du May, Boulogne-Billancourt, s. 8.

22 — Bornepsykologien er ikke entydig, og der er mange eksempler
pa bern, der i hojere grad gor brug af deres fantasi, end de
efterligner de voksne. [ sit eventyr »La rama seca« (Den torre
gren), Historias de la Artdmila, Ediciones Destino, Barcelona,
1993, s. 123 ff, beretter Ana Maria Matute gribende om,
hvordan en pige leger med sin »dukke«, som hun kalder
»Pipa«, og som bare var »en ter gren omvundet med et
stykke lerred, der var bundet fast med en snor« (s. 125).
Pigen bliver ramt af sygdom og er nedt til at ligge i sengen
uden sit legetej, der er gaet tabt for altid. Nabokonen, fru
Clementina, foraerer hende en »dukke med krollet hér og
runde gjne«, men pigen udbryder skuffet »Det er ikke Pipa!
Det er ikke Pipal« (s. 129).
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39. Kommissionen har ret, nar den papeger,
at producenterne af disse kopier kun til-
fredsstiller kundernes gnsker om en troveer-
dig efterligning af originalen, hvis de har
mulighed for ngje at gengive alle detaljerne,
herunder de kendetegn, der findes pd den
rigtige model, f.eks. i deres kataloger.

40. Bilindustrien er dog ferst for relativt
nylig blevet opmeerksom pa disse genstandes
pkonomiske potentiale i form af »merchan-
dising« og er begyndt at anvende dem som et
reklamemiddel for at skabe kundeloyalitet
som papeget af Opel AG. 1 henhold til
virksomhedens egne oplysninger kom dets
firmalogo forst til at omfatte legetej i 1990.
Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at
offentligheden automatisk skulle forbinde
symbolet pi bilerne med producenten.

41. Som Kommissionen har papeget, trues
miniaturemarkedet desuden af en risiko for
monopol, hvis der anlegges for streng
opfattelse af reekkevidden af ius prohibendi,
i den forstand at licenstagerne skulle veere de
eneste, der har ret til ngje at eftergere de
rigtige biler, hvilket ville veere en ubegrundet
indskreenkning i de konkurrerende virksom-
heders ret til fri erhvervsudevelse.
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b) Forbrugerens opfattelse

42. Det er allerede blevet neevnt, at i henhold
til Anheuser-Busch-dommen atheenger kon-
stateringen af en eventuel skade, som kan
tilskrives tredjemand, af, om der i handelen
skabes en tilsyneladende faktisk forbindelse
mellem dennes varer og det selskab, der har
registreret varemeerket, og det skal derfor
undersoges, om de bergrte kunder er af den
opfattelse, at symbolet henviser til det
selskab, der har registreret det.

43. Den foreleeggende ret har undersegt
sammenkoblingen mellem det Opel-symbol,
der anbringes pa modelbilerne, og det
originale varemeerke, og den har fundet, at
offentligheden opfatter legetsjet som en
model af en rigtig Opel-bil. Dvs. at offent-
ligheden forbinder miniaturemodellen med
den rigtige bil, men ikke med de modeller,
der fremstilles for Opel AG af selskabets
licenstagere.

44. Jeg er enig med Kommissionen i, at det
ikke kan udledes af det anferte, at vare-
meerket skades i hovedsagen, hvilket kun
ville veere tilfeeldet, hvis forbrugeren forbandt
Opel-logoet pé tredjemands legetajsmodeller
med det, der er placeret pd de modelbiler,
som Opel AG seelger. Under alle omstendig-
heder er den kendsgerning, at brugeren
forbinder varemeerket pa legetojet med det,
der findes pa originalen, en uveegerlig folge af
den nejagtige gengivelse, der tilstreebes med

det formal at fange 0ffentli§hedens interesse
og tilpasse sig dens ensker >

45. Derudover mener jeg ikke, at modellen
og originalen tilherer samme varekategori.
Det drejer sig siledes ikke om varer af
samme art i henhold til artikel 5, stk. 1, litra
a), i direktiv 89/104.

46. PA baggrund af disse bemzerkninger
foreslar jeg, at Domstolen besvarer det forste
praejudicielle spergsmal saledes:

»Brug af et registreret tegn pa legetoj udger
ikke en brug i egenskab af varemeerke i den
forstand, hvori udtrykket er anvendt i
artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104/
EQF, nar fabrikanten af en legetajsbil efter-
gor en virkeligt eksisterende bil i et lille
malestoksforhold, herunder eftergor vare-
meerkeindehaverens varemeerke, og bringer
den i omseetning.«

23 — H.C. Andersen peger i sit eventyr »El soldadito de plomo«
(Den standhaftige tinsoldat), i Cuentos de Andersen, Todoli-
bro Ediciones, Madrid, 2000, s. 64 ff, p& forbrugerens
forventning til kopierne og skuffelsen, hvis de ikke er
perfekte, idet han skriver: »Det allerforste, de horte i denne
verden, da laget blev taget af zsken, hvori de 13, var ordet
»Tinsoldater«. Det rébte en lille dreng og klappede i
heenderne. Han havde faet dem, fordi det var hans fedselsdag,
og stillede dem nu op p& bordet. Den ene soldat lignede
livagtigt den anden, kun den ene var lidt forskellig; han havde
eet ben, thi han var blevet stabt sidst, si der var ikke tin nok.«
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B — Det andet og det tredje sporgsmdl

47. Det andet og det tredje spergsmil er
udelukkende blevet forelagt i tilfeelde af, at
det forste sporgsmal blev besvaret bekreef-
tende, hvorfor det pa baggrund af mit forslag
ikke er nedvendigt at behandle dem. Jeg vil
dog, subsidiert og rent hypotetisk, komme
med et par bemeerkninger hertil.

48. Der tages siledes udgangspunkt i den
antagelse, at Opel AG’s varemeerkerettighe-
der er blevet kreenket i hovedsagen, og det
skal underseges, om denne kreenkelse er
omfattet af artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv
89/104, i sin egenskab af en undtagelse til
denne tilsideszettelse af rettigheder.

49. Det lader til, at Landgericht Niirnberg-
Firth kun accepterer, at brugen af det
omtvistede varemeerke anses for en angivelse
af varens art eller kvalitet, men ikke for
»andre egenskaber« i henhold til omtalte
artikel.

50. Formalet med denne bestemmelse er at
skabe balance mellem varemeerkeindehave-
rens monopolistiske interesser og markedets
interesser, idet den beskytter retten til frit at
anvende begreber til at beskrive varer og
tjenesteydelser >*. Som Kommissionen gan-

24 — Jf. vedrerende artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94
om EF-varemerker, A. Von Miihlendahl/D.C. Ohlgart, jf.
fodnote 7, s. 54.
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ske rigtigt papeger, skal denne ret, da den
udger en undtagelse til artikel 5, fortolkes
restriktivt, og det er derfor vanskeligt at
acceptere, at gengivelsen af Opel-tegnet pa
legetajsbilernes karrosseri kan betegnes som
en oplysning om art eller kvalitet.

51. Men eftersom fremstillingen af modeller
forst og fremmest bestar i en troveerdig og
detaljeret efterligning af virkeligheden, kan
det heevdes, at varemaerkesymbolet er en
iboende egenskab ved originalen, der, for at
sikre den bedst mulige forbrugeroplysning
og for at give de erhvervsdrivende i den
pégeeldende branche samme konkurrencebe-
tingelser °, herer til blandt de andre egen-
skaber, som er omtalt i direktivets artikel 6,
stk. 1, litra b).

52. Denne lesning indebzerer, at man betrag-
ter hver eneste miniaturekopi af biler som en
produktkategori, inden for hvilken der udby-
des forskellige varer.

53. Efter at det siledes er antaget, at
omsteendighederne i hovedsagen er omfattet
af anvendelsesomradet for artikel 6, stk. 1,
litra b), i direktiv 89/104, skal jeg nu se pa det
tredje spergsmil om, hvorvidt brugen af
Opel-varemeerket er i overensstemmelse

25 — C. Ferndndez-Névoa, jf. fodnote 7, s. 459, gor opmeerksom
p4, at omtalte bestemmelses formdl er at beskytte disse
interesser.
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med redelig markedsferingsskik, som er det
andet krav, der stilles, for at der kan henvises
til denne bestemmelse.

54. Herom er der i Domstolens seneste
retspraksis fastlagt nogle klare retningslinjer,
hvorfor det er tilstreekkeligt at komme kort
ind pa disse.

55. For det forste folger det siledes af
Domstolens faste praksis, at betingelsen
om, at brugen af varemzerket sker i overens-
stemmelse med redelig markedsferingsskik,
er udtryk for en forpligtelse til at handle pa
en made, der er loyal i forhold til vare-
meerkeindehaverens legitime interesser 2°,

56. For det andet fortolkede Domstolen
denne betingelse i Gillette Company og
Gillette Group Finland-dommen?’ og fast-
slog, at brugen bla. ikke udeves i overens-
stemmelse med redelig markedsferingsskik,
nir den udgves pa en mdde, som kan give
indtryk af, at der bestar en erhvervsmeessig
forbindelse mellem tredjemanden og vare-
merkeindehaveren, nar den skader vare-
meerkets veerdi ved en utilberlig udnyttelse
af dets seerpreeg eller renommé, nir den
bringer neevnte varemerke i miskredit eller
udseetter det for nedvurdering, eller nér
tredjemand preesenterer sin vare som en
imitation eller en kopi af den vare, der er
forsynet med det varemserke, som tredje-
mand ikke er indehaver af.

26 — BMW-dommen, premis 61, og dom af 7.1.2004, sag
C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, 5. 691, praemis 24.

27 — Dom af 17.3.2005, sag C-228/03, Sml. 1, s. 2337.

57. Sidstnaevnte tilfeelde omfatter ikke
miniaturelegetoj, for de efterligner ikke
Opels licenstageres modeller, men derimod
den rigtige bil, som denne bilproducent
fremstiller, Opel Astra V8 Coupé.

58. I Anheuser-Busch-dommen papegede
Domstolen, at sporgsmalet om, hvorvidt
betingelsen om redelig markedsferingsskik
er opfyldt, skal bedemmes under hensyn til
dels, hvorvidt brugen af tredjemands firma-
navn i den pageeldende kundekreds, eller i
det mindste i en betragtelig del af denne
kundekreds, opfattes som angivelse af en
forbindelse mellem tredjemands varer og
varemeerkeindehaveren eller en person, der
er berettiget til at anvende det, dels hvorvidt
tredjemand matte have haft kendskab hertil,
ligeledes under hensyntagen til, om det
drejer sig om et varemerke, der har et vist
renommé i den medlemsstat, hvori det er
registreret, og hvori der anmodes om beskyt-
telse, og om tredjemand kan drage fordel af
denne stilling ved markedsferingen af sine
varer 2%,

59. Disse kriterier star til radighed for den
nationale domstol, som kan anvende dem i
forbindelse med den for retten verserende
sag. 1 den sidstneevnte dom tilfgjedes det
ogsd, at det pahviler den nationale ret at
foretage en helhedsvurdering af alle relevante
omstendigheder for at vurdere, om der er
handlet i overensstemmelse med den omtalte
redelige markedsforingsskik **.

28 — Preemis 83 i Anheuser-Busch-dommen.
29 — Preemis 84 i den i forrige fodnote anforte dom.
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60. Jeg vover derfor at pastd, at den made,
hvorpa AUTEC przsenterer sine varer, hvor
virksomheden tydeligt viser sit varemeerke
»Cartronic ®« og angivelserne »AUTEC ®
AG« og »Autec AG Daimler Strasse 61 D-
90441 Nurnberg«, endda pa fjernbetjenin-
gen, er udtryk for korrekt adfeerd, der er helt
i overensstemmelse med redelig markeds-
foringsskik. Der findes derfor ikke noget i
denne fremgangsmade, der kan betegnes
som et misbrug af Opels varemerke, som
er anbragt dér, hvor alle forbrugerne for-

VI — Forslag til afgerelse

venter at finde det, nemlig pa bilens kgler-
gitter.

61. Under henvisning til de foregdende
bemzerkninger foreslar jeg, at Domstolen i
givet fald besvarer det andet og det tredje
spergsmél i overensstemmelse med oven-
staende betragtninger.

62. Pa baggrund af ovenstiende forslar jeg, at Domstolen giver Landgericht

Niirnberg-Fiirth folgende svar:

»1) Brug af et registreret tegn pa legetoj udgor ikke en brug i egenskab af
varemeerke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a), i
Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemazerker, nar fabrikanten
af en legetojsbil eftergor en virkeligt eksisterende bil i et lille malestoksforhold,
herunder efterger varemerkeindehaverens varemeerke, og bringer den i

omsaetning.«
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63. Safremt Domstolen ikke er enig i denne besvarelse af det forste spergsmal,
foreslar jeg, at den besvarer andet og tredje spergsmal saledes:

»2) Den form for brug af varemeerket, der er beskrevet i det forste spargsmal, udger

3)

en angivelse vedrgrende legetgjsbilens andre egenskaber i den forstand, hvori
udtrykket er anvendt i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EQF.

I sager som den foreliggende fremgar de kriterier, der er relevante for at fastsla,
om anvendelsen af varemeerket er i overensstemmelse med redelig markeds-
foringsskik, af Domstolens retspraksis som fastlagt i Anheuser-Busch-dommen
og i dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland.

Nar modelbilfabrikanten p& indpakningen og p& en tilbehgrsdel, der er
nedvendig for, at legetgjsbilen kan bruges, anbringer et tegn, der i omszetningen
kan genkendes som fabrikantens eget varemerke og fabrikantens firmanavn,
samt angiver firmaets hjemsted, handler han i overensstemmelse med redelig
markedsferingsskik, med forbehold for den helhedsvurdering af alle de
relevante omstendigheder, som det pahviler den nationale ret at foretage.«
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