DOM AV DEN 25.1.2007 — MAL C-48/05

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 25 januari 2007 *

I mal C-48/05,

angaende en begdran om férhandsavgérande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Landgericht Nirnberg-Fiirth (Tyskland) genom beslut av den 28 januari 2005,
som inkom till domstolen den 8 februari 2005, i malet

Adam Opel AG

mot

Autec AG,

ytterligare deltagare i rittegdngen:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna K. Schiemann och
M. Iledi¢ (referent),

* Rattegangssprak: tyska.
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generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: forste handldggaren M.. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 2 februari 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Adam Opel AG, genom S. Vélker och A. Klett, Rechtsanwilte,

— Autec AG, genom R. Prager och T. Nigele, Rechtsanwilte, och genom
D. Tergau, Patentanwalt,

— Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, genom T. Nigele, Rechtsan-
walt,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, bada i
egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom M. Bethell, i egenskap av ombud, bitradd
av M. Tappin, barrister, och S. Malynicz, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom G. Braun, B. Rasmussen och
W. Wils, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 7 mars 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgérande avser tolkningen av artiklarna 5.1 a och 6.1 b i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 140, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 5 i direktivet, som har rubriken "Rittigheter som #r knutna till ett
varumadrke”, foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ratt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstind, att i néringsverksamhet
anvanda:

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjanster
som &r identiska med dem for vilka varumérket &r registrerat,
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b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjanster som técks av varumérket och
tecknet kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumérket.

2. En medlemsstat kan ocksé besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, fran att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken
som &r identiskt med eller liknar varuméirket med avseende pa varor och tjinster av
annan art &n dem for vilka varumérket ar registrerat, om detta dr kédnt i den
medlemsstaten och om anvindningen av tecknet utan skilig anledning drar
otillborlig fordel av eller ér till forfang for varumirkets sirskiljningsférmaga eller
renommé.

3. Bla. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pé varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsiljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa
andamadl eller utbjuda eller tillhandahalla tjinster under tecknet.

¢) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pé affirshandlingar och i reklam.
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5. Punkterna 1-4 skall inte berora en medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken f6r annat dndamal dn att sirskilja varor eller tjanster, om
anvindning av tecknet ifrdga utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r
till forfang for varumérkets sérskiljningsformaga eller renommé.”

I artikel 6.1 i direktivet, som har rubriken "Begrinsningar av ett varumirkes
rittsverkan”, foreskrivs f6ljande:

"Varumirket ger inte innehavaren rétt att forhindra tredje man att i nérings-
verksamhet anvianda,

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamadl,
virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra egen-
skaper,

¢) varumiérket om det dr nodvindigt for att ange en varas eller tjansts avsedda
andamal, sirskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man handlar i
enlighet med god affarssed.”
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Tvisten i malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Adam Opel AG (nedan kallat Adam Opel), ett foretag som tillverkar motorfordon,
ar innehavare av det nationella figurmirke som aterges nedan och som registrerades
i Tyskland den 10 april 1990 f6r, bland annat, fordon och leksaker (nedan kallat
logotypen Opel).

Autec AG (nedan kallat Autec) tillverkar, bland annat, radiostyrda bilmodeller i
forminskad skala, som salufors under varumarket cartronic.

I bérjan av ar 2004 konstaterade Adam Opel att en radiostyrd modell av Opel Astra
V8 coupé i férminskad skala 1:24, pa vars kylargrill logotypen Opel atergavs pa
samma sidtt som pa originalfordonet, saluférdes i Tyskland. Denna leksak tillverkas
av Autec.
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Varumairket cartronic, tillsammans med symbolen °, anges tydligt pa insidan av den
bruksanvisning som foljer med varje modell i f6rminskad skala, samt pa framsidan
av bilens fjarrkontroll. Texten "AUTEC® AG” och "TAUTEC® AG D 90441 Niirnberg”
anges dessutom pé baksidan av bruksansvisningen och pa ett klistermirke pa
fjarrkontrollens undersida.

Adam Opel har, genom talan som vickts vid Landgericht Niirnberg-Fiirth, yrkat att
Autec bland annat skall alaggas att avsta fran att i naringsverksamhet anbringa
logotypen Opel pa fordonsmodeller i forminskad skala och erbjuda till f6rséljning,
marknadsfora eller lagra for dessa dndamal, samt importera eller exportera
fordonsmodeller i forminskad skala som bir detta mirke, vid vite om 250 000 euro
fér varje intrang eller, alternativt, ett frihetsberévande straff pa maximum sex
manader.

Adam Opel anser att anvindningen av logotypen Opel pé leksaker som utgérs av
fordonsmodeller i forminskad skala som foretaget tillverkar och salufér utgor
varumirkesintrang. Foretaget har gjort gillande att det namnda varumérket anvinds
med avseende pa varor som dr av samma slag som de som omfattas av
varumirkesregistreringen, ndmligen leksaker. Det 4r friga om anvindning av
varumairke i den mening som avses i domstolens rittspraxis, eftersom allminheten
utgdr fran att en tillverkare av fordonsmodeller i féorminskad skala av ett visst
varumdrke tillverkar och salufor dessa i enlighet med en licens frin varumérke-
sinnehavaren.

Autec har, pa grundval av beslut fran olika tyska domstolar och med stod av
Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (tysk sammanslutning f6r leksaks-
industrin), gjort géllande att anbringande av ett skyddat varumirke pa modeller i
forminskad skala som &r trogna efterbildningar av riktiga fordon som bir
varumirket i fraga inte skall anses utgéra anvindning av varumirket som
varumdrke. Logotypen Opels funktion att ange ursprung paverkas inte i forevarande
fall, eftersom anvéndningen av varumirkena cartronic och AUTEC tydligt upplyser

I-1040



11

12

13

ADAM OPEL

allminheten om att modellen inte hérrér fran tillverkaren av originalfordonet.
Allménheten &r i 6vrigt van vid att leksaksindustrin sedan mer &n 100 ar efterbildar i
verkligheten existerande varor, det vill séiga till och med genom att anbringa dessa
varors varumirken pé leksaker.

Landgericht Nirnberg-Fiirth anser, mot bakgrund av domstolens dom av den
23 februari 1999 i mal C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), att Autecs anvindning
av logotypen Opel endast kan forbjudas enligt artikel 5.1 a i direktivet om logotypen
har anvénts som varumérke.

Landgericht Niirnberg-Fiirth &r bendgen att anta den stindpunkten att Autec
anvinder denna logotyp som varumérke eftersom den ndmnda logotypen hanvisar
till tillverkaren av originalmodellen. Ndémnda domstol undrar i dvrigt huruvida en
sadan anvindning, som den anser samtidigt vara beskrivande i den mening som
avses i artikel 6.1 i direktivet, kan godtas i enlighet med denna bestimmelse da detta
varumairke dven registrerats for leksaker.

Landgericht Niwrnberg-Fiirth har séledes ansett att det dr n6dvéndigt att inhdmta en
tolkning av direktivet for att avgora tvisten i mélet vid den domstolen, och har dérfor
beslutat att vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

"1 Utgor anvandningen av ett varumirke som &dven atnjuter skydd avseende
‘leksaker” en anviandning i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktivet], nar
tillverkaren av en leksaksmodellbil efterbildar ett i verkligheten existerande
fordon i forminskad skala, inbegripet varumirkesinnehavarens varumérke som
forekommer pa det riktiga fordonet, och salufoér det?
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2. Om den férsta fragan skall besvaras jakande:

Utgor den form av anvindning som har beskrivits i forsta fragan en uppgift om
modellfordonets art eller beskaffenhet i den mening som avses i artikel 6.1 a i
[direktivet]?

3. Om den andra fragan skall besvaras jakande:

Vilka kriterier r i sa fall avgoérande for att kunna bedéma nér anvdndningen av
varumérket dr férenlig med god affirssed?

Ar detta i synnerhet fallet nar modellbilstillverkaren pa férpackningen och pa
ett tillbehor som ar nodviandigt for att anvinda modellen anbringar ett tecken
som pad marknaden uppfattas som tillverkarens eget varumairke, samt uppgift
om firma och site?”

Prévning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Tolkningen av artikel 5.1 a i direktivet

Den nationella domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida, da
ett varumirke dr registrerat bade for motorfordon och for leksaker, den
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omstindigheten att en tredje man, utan varumérkesinnehavarens tillstand, anbringar
ett tecken som é&r identiskt med varumirket pd modeller i forminskad skala av
fordon av detta mirke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, utgér siddan
anviandning som varumirkesinnehavaren kan forhindra i den mening som avses i
artikel 5.1 a i direktivet. Domstolen 6nskar dven fa klarhet i huruvida forséljning av
sadana modeller utgér sddan anvindning som avses i nimnda artikel 5.1 a.

I artikel 5 i direktivet definieras de ”[r]éttigheter som &r knutna till ett varumérke”,
medan dess artikel 6 innehaller bestimmelser rérande ”[blegrdnsningar av ett
varumairkes rittsverkan”.

Enligt artikel 5.1 forsta meningen i direktivet ger det registrerade varumirket
innehavaren en ensamrétt. Enligt artikel 5.1 a ges innehavaren av denna ensamrétt
behorighet att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i néarings-
verksamhet anvinda tecken som dr identiska med varumirket med avseende pa
varor och tjanster som ar av samma slag som de som omfattas av varumérkesregist-
reringen. I artikel 5.3 i direktivet finns en icke uttémmande upprikning av det slags
anviandning som innehavaren kan férhindra enligt punkt 1 i denna artikel. Andra
bestimmelser i direktivet, sdsom artikel 6, innehéller vissa begrdnsningar av
varumadrkets réttsverkningar (dom av den 12 november 2002 i mél C-206/01,
Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 38).

For att undvika att varumérkesinnehavarens skydd varierar fran en medlemsstat till
en annan ankommer det pd domstolen att ge artikel 5.1 i direktivet en enhetlig
tolkning, vilket i synnerhet giller begreppet anvinda, som forekommer i artikeln (se
domen i det ovannidmnda malet Arsenal Football Club, punkt 45).

Det dr utrett i malet vid den nationella domstolen att anvindningen av det tecken
som ér identiskt med varumirket i fraga sker i nédringsverksamhet, eftersom
anvindningen inte sker privat utan i samband med en affirsverksamhet som syftar
till att ge ekonomisk vinst (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovannamnda mélet Arsenal Football Club, punkt 40).
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Det ar dven utrett att denna anvdndning har skett utan varumirkesinnehavarens
tillstand.

I den man logotypen Opel har registrerats for leksaker ar det dven fraga om det fall
som avses i artikel 5.1 a i direktivet, ndmligen det da ett tecken som dr identiskt med
varumdrket i fraiga med avseende pa varor — leksaker — som &r av samma slag som
dem som omfattas av varumérkesregistreringen. Det skall i detta avseende sarskilt
konstateras att den anvindning som ér i friga i malet vid den nationella domstolen
sker “med avseende pa varor” i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet,
eftersom anvidndningen avser anbringande pa varor av ett tecken som é&r identiskt
med varumdrket, liksom forsiljning, marknadsforing eller lagring av varor for dessa
dandamal i den mening som avses i artikel 5.3 a och b i direktivet (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovanndmnda malet Arsenal Football Club, punkterna 40
och 41).

Det skall emellertid erinras om att enligt domstolens rittspraxis syftar den
ensamritt som foreskrivs i artikel 5.1 i direktivet till att ge varumérkesinnehavaren
mojlighet att skydda de sérskilda intressen vederborande har i egenskap av
varumirkesinnehavare, det vill sdga att sdkerstilla att varumérket kan fylla sin
egentliga funktion och att den ovannidmnda ritten sdledes endast skall utévas nér
tredje mans anvdndning av ett kdnnetecken skadar eller kan skada varumérkets
funktion, i synnerhet dess grundliggande funktion som &r att garantera
konsumenterna varans ursprung (se domen i det ovannimnda mélet Arsenal
Football Club, punkt 51, och dom av den 16 november 2004 i mal C-245/02,
Anheuser-Busch, REG 2004, s. -10989, punkt 59).

Anbringande av tredje man av ett tecken som é&r identiskt med ett varumérke
registrerat for leksaker pa fordonsmodeller i forminskad skala kan féljaktligen endast
férhindras i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet om det skadar eller kan skada
varumdrkets funktioner.
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Malet vid den nationella domstolen karakteriseras av den omstdndigheten att
varumirket i fraga &dr registrerat bade for motorfordon och for leksaker. Den
hinskjutande domstolen har i detta mal forklarat att i Tyskland &r den normalt
informerade, skiligen uppmirksamma och medvetna genomsnittskonsumenten av
varor frin leksaksindustrin van vid att modeller i féorminskad skala utgar fran
verkliga exemplar, och ligger till och med stor vikt vid att modellerna exakt liknar
originalet. For den ndmnda konsumenten innebér darfor anvandningen av logotypen
Opel pa Autecs varor en upplysning om att det ar fraga om en efterbildning i
féorminskad skala av ett fordon av mirket Opel.

Om den hinskjutande domstolen med dessa forklaringar avser att understryka att
omsittningskretsen inte uppfattar det tecken som é&r identiskt med logotypen Opel
som anvinds péa fordonsmodeller i férminskad skala som saluf6érs av Autec som en
uppgift om att dessa varor hirror fran Adam Opel, eller ett féretag med ekonomiska
band med Adam Opel, skall den domstolen faststilla att den anvindning som ér i
fraga i malet vid den nationella domstolen inte inverkar menligt pa logotypen Opels
grundlaggande funktion som varumérke registrerat for leksaker.

Det ankommer pa den hinskjutande domstolen att beddma, utifrain genomsnitts-
konsumenten av leksaker i Tyskland, huruvida anvéndningen i fraga i malet vid den
nationella domstolen inverkar menligt pa logotypen Opels funktion som varumirke
registrerat for leksaker. Adam Opel har i 6vrigt inte péstitt att denna anvindning
inverkar menligt pd andra funktioner med detta varumirke dn dess grundliggande
funktion.

Den hinskjutande domstolen undrar i 6vrigt, mot bakgrund av den ovannimnda
domen i malet BMW, huruvida Autec skall anses anvinda logotypen Opel som
varumdirke registrerat fér motorfordon.

Det ir i detta hdnseende riktigt att det ovanndmnda malet BMW rérde anviandning
av ett tecken som var identiskt med varumirket i fraga for tjanster som inte var av
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samma slag som de som omfattades av varumirkesregistreringen. Varumérket
BMW, som var i friga i det mélet vid den nationella domstolen, var registrerat for
bilar men inte for tjdnster som bestod i reparation av bilar. Bilar som saluférdes
under varumirket BMW av innehavaren av detta varumirke utgjorde emellertid
sjilva foremalet for tjiansterna "reparation av bilar” som utférdes av tredje man. Det
var darfor nodvindigt att faststélla varifran bilarna av varumérket BMW, vilka var
foremalet for de ndmnda tjinsterna, hdrrérde. Det var med avseende péd detta
sdrskilda och oupplosliga samband mellan de varor som bar varumirket och de
tjanster som utfordes av tredje man som domstolen faststillde, under de sérskilda
omsténdigheter som foreldg i det ovannimnda malet BMW, att anvindningen av
tredje man av det tecken som var identiskt med varumérket f6r de varor som inte
saluférdes av tredje man utan av varumarkesinnehavaren omfattades av artikel 5.1 a
i direktivet.

Med undantag for detta sirskilda fall av anviandning av ett varumérke av tredje man
vid tillhandahallande av tjanster vars foremal utgors av varor som bér detta mérke,
skall artikel 5.1 a i direktivet tolkas pa foljande sitt. Den nimnda bestimmelsen
omfattar anvindning av ett tecken som ér identiskt med det varumérke som bérs av
varor som salufors eller tjanster som utfors av tredje man och som &r av samma slag
som de varor eller tjanster som omfattas av varumsrkesregistreringen.

Den tolkning enligt vilken de varor eller tjanster som avses i artikel 5.1 a i direktivet
ar de som salufors eller tillhandahalls av tredje man féljer av den bestimmelsens
ordalydelse, sérskilt av "anvédnda ... pa de varor och tjanster”. En motsatt tolkning
skulle innebéra att orden “varor” och “tjanster” som forekommer i artikel 5.1 a i
direktivet skulle avse varumarkesinnehavarens varor eller tjanster. En sddan tolkning
skulle, i strid med direktivets systematik, medféra att samma ord skulle tolkas pé
olika sitt beroende p& om de forekommer i artikel 5 eller 6, eftersom orden "varor”
och "tjanster” som forekommer i artikel 6.1 b och ¢ nédviandigtvis avser sddana varor
som salufors eller tjanster som tillhandahalls av tredje man.
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Eftersom Autec inte siljer bilar kan det foretaget, i maélet vid den nationella
domstolen, inte anses anvianda logotypen Opel som varumirke registrerat for
motorfordon i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

Tolkningen av artikel 5.2 i direktivet

Enligt fast réttspraxis skall domstolen ge den hénskjutande domstolen alla
upplysningar om hur gemenskapsritten skall tolkas som kan vara anvindbara vid
avgorandet av madlet vid den nationella domstolen, dven om den nationella
domstolen inte hénvisar till dessa upplysningar i sina frigor (se dom av den
7 september 2004 i mal C-456/02, Trojani, REG 2004, s. I-7573, punkt 38, och av den
15 september 2005 i mal C-258/04, Ioannidis, REG 2005, s. I-8275, punkt 20).

Domstolen skall &ven, med héinsyn till omstidndigheterna i mélet vid den nationella
domstolen, tillhandahalla den hiénskjutande domstolen en tolkning av artikel 5.2 i
direktivet.

I motsats till vad som giller enligt artikel 5.1 i direktivet, dliggs medlemsstaterna
inte i artikel 5.2 att i sina nationella réttsordningar infora det skydd som definieras
déri. Direktivet ger endast medlemsstaterna en valmgjlighet att infora ett sidant
skydd (dom av den 9 januari 2003 i mal C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. 1-389,
punkt 18). Det forefaller emellertid, med férbehall f6r den hénskjutande domstolens
provning, framga av de frigor som stélldes av Bundesgerichtshof (Tyskland) och
som provades av domstolen i det ovanndmnda malet Davidoff att den tyska
lagstiftaren har genomfort bestimmelserna i artikel 5.2 i direktivet.

Med beaktande av att logotypen Opel dven ér registrerad fér motorfordon, att det,
med forbehall f6r den hinskjutande domstolens prévning, ar fraga om ett varumérke
som dr kant i Tyskland for detta varuslag, samt att ett motorfordon och en
férminskad modell av ett sadant fordon inte utgdr varor av samma slag, kan den
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anviandning som &r i friga i maélet vid den nationella domstolen dven foérbjudas i
enlighet med artikel 5.2 i direktivet. Detta giller om denna anvindning utan skalig
anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for det ndmnda varumérkets
sarskiljningsférmaga eller renommé, i detta varumirkes egenskap av registrerat
varumirke.

Adam Opel har under forhandlingen vid domstolen gjort géllande att féretaget har
ett intresse av att modeller i forminskad skala av fordon som bar mérket Opel dr av
god kvalitet och att dessa modeller dr aktuella. I det motsatta fallet skulle detta
varumirke som varumérke registrerat med avseende pa motorfordon fa férsdmrat
rykte.

Det ar under alla omstindigheter frdga om en bedomning av faktiska omstindig-
heter. Det ankommer pa den hinskjutande domstolen att, i forekommande fall,
bedéma om anvindningen i friga i mélet vid den nationella domstolen utgér
anvindning som utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r till forfang
f6r det ndimnda varumirkets sérskiljningsforméga eller renommé, i detta varumérkes
egenskap av registrerat varumérke.

Den forsta fragan skall darfor besvaras s, att da ett varumdrke ar registrerat bade for
motorfordon, med avseende pa vilka det &dr kint, och for leksaker, utgor tredje mans
anbringande, utan varumérkesinnehavarens tillstand, av ett tecken som &r identiskt
med varumirket pa modeller i forminskad skala av fordon av detta mérke, i syfte att
troget efterbilda dessa fordon, samt forséljning av nimnda modeller

— sadan anvindning, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet, som
varumérkesinnehavaren kan forhindra om denna anvidndning skadar eller kan
skada varumirkets funktioner, i dess egenskap av varumirke registrerat for
leksaker,
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— sadan anvidndning, i den mening som avses i artikel 5.2 i direktivet, som
varumérkesinnehavaren kan forhindra, férutsatt att det skydd som foreskrivs i
den bestimmelsen har inforlivats med nationell ritt, om denna anvéndning
utan skilig anledning drar otillbérlig fordel av eller ér till forfang for det
nimnda varumirkets sirskiljningsférmaga eller renommé, i detta varumairkes
egenskap av varumirke registrerat for motorfordon.

Den andra tolkningsfrigan

Aven om den hinskjutande domstolens andra fraga formellt avser tolkningen av
artikel 6.1 a i direktivet, sa framgar det klart av beslutet om héanskjutande att nimnda
domstol egentligen 6nskar f& klarhet i hur punkten b i samma bestimmelse skall
tolkas.

Det skall inledningsvis konstateras att den anvindning av logotypen Opel som ir i
fraga i malet vid den nationella domstolen inte kan tillatas med stéd av artikel 6.1 ¢ i
direktivet. Att detta varumarke anbringas pa Autecs modeller syftar inte till att ange
dessa leksakers avsedda @andamal.

I artikel 6.1 b i direktivet foreskrivs att varumérket inte ger innehavaren ritt att
forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvinda uppgifter om varornas eller
tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal, virde, geografiska ursprung,
tidpunkten for framstéllandet eller andra egenskaper.

Adam Opel och den franska regeringen har gjort gillande att syftet med denna
bestimmelse ar bland annat att forhindra att innehavaren av ett varumirke skall
kunna invinda mot att tredje man anvéinder ett tecken som beskriver en egenskap
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hos dennes varor eller tjénster. Logotypen Opel upplyser emellertid inte pa nagot
sitt om modellernas art, kvalitet eller andra egenskaper. Europeiska gemenska-
pernas kommission delar denna &sikt vad avser den anvindning som ér i fraga i
malet vid den nationella domstolen. Den anser det emellertid inte uteslutet att,
under andra faktiska omstindigheter, dir modellerna 4r avsedda for samlare, en
exakt efterbildning av varje detalj hos originalfordonet eventuellt skulle kunna
utgdra en grundliggande egenskap for den varukategorin, sa att dven en trogen
efterbildning av varumérket skulle omfattas av artikel 6.1 b i direktivet.

Aven om bestimmelsen i artikel 6.1 b frimst avser att forhindra att en
varumirkesinnehavare forsoker forhindra att hans konkurrenter anvinder ett eller
flera beskrivande ord som utgor del av hans varumaérke for att ange sina egna varors
egenskaper (se exempelvis dom av den 4 maj 1999 i de férenade malen C-108/97
och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999 s. 1-2779, punkt 28), ar dess
ordalydelse emellertid inte specifik f6r en sadan situation.

Det kan séledes inte uteslutas, a priori, att den ndmnda bestimmelsen innebér att
tredje man har ritt att anvinda ett varumirke vid forsdljning av varor om denna
anviandning bestar i att upplysa om de silda varornas art, kvalitet eller andra
egenskaper, forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.

Anbringande av ett tecken som ar identiskt med ett varumirke som &r registrerat
bland annat for motorfordon, pd modeller i férminskad skala av fordon av detta
miirke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, gors inte i avsikt att upplysa om en
egenskap hos nimnda modeller, utan utgoér enbart en bestandsdel av den trogna
efterbildningen av originalfordonen.

Den andra fragan skall saledes besvaras pa f6ljande sdtt: Da ett varumérke &r
registrerat bland annat fér motorfordon, utgér tredje mans anbringande, utan
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varumirkesinnehavarens tillstdnd, av ett tecken som &r identiskt med varumérket pa
modeller i féorminskad skala av fordon av detta mérke, i syfte att troget efterbilda
dessa fordon, inte anvindning av en uppgift om en egenskap hos modellerna i den
mening som avses i artikel 6.1 b i direktivet. Forsiljning av sddana modeller utgor
inte heller sddan anvindning som avses i ndimnda artikel 6.1 b.

Den tredje fragan

Med hinsyn till svaret pd den andra frdgan saknas anledning att besvara den tredje
fragan.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge
yttranden till domstolen som andra &n namnda parter har haft ar inte ersatt-
ningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) Da ett varumirke ir registrerat bade fér motorfordon, med avseende pa
vilka det dr kiint, och for leksaker, utgor tredje mans anbringande, utan
varumarkesinnehavarens tillstind, av ett tecken som ar identiskt med
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varumiirket pad modeller i forminskad skala av fordon av detta mirke, i
syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt forsiljning av nidmnda
modeller

sadan anvindning, i den mening som avses i artikel 5.1 a i radets foérsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmning av
medlemsstaternas varumirkeslagar, som varumirkesinnehavaren kan
forhindra om denna anvindning skadar eller kan skada varumirkets
funktioner, i dess egenskap av varumiirke registrerat for leksaker,

sidan anvindning, i den mening som avses i artikel 5.2 i samma
direktiv, som varumirkesinnehavaren kan forhindra, forutsatt att det
skydd som foreskrivs i den bestimmelsen har inforlivats med nationell
ritt, om denna anvindning utan skilig anledning drar otillborlig fordel
av eller ar till forfang for det nimnda varumaérkets sirskiljningsformaga
eller renommé, i detta varumiirkes egenskap av varumairke registrerat
fér motorfordon.

2) Da ett varumiirke ir registrerat bland annat for motorfordon, utgor tredje
mans anbringande, utan varumirkesinnehavarens tillstand, av ett tecken
som ir identiskt med varumirket pa modeller i forminskad skala av fordon
av detta mirke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, inte anvindning
av en uppgift om en egenskap hos modellerna i den mening som avses i
artikel 6.1 b i direktiv 89/104. Forsiljning av sadana modeller utgor inte
heller saidan anvindning som avses i nimnda artikel 6.1 b.

Underskrifter
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