PORTAKABIN

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 8 juli 2010*

I mél C-558/08,

angéende en begédran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av Hoge
Raad der Nederlanden (Nederldnderna) genom beslut av den 12 december 2008, som
inkom till domstolen den 17 december 2008, i mélet

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

mot

Primakabin BV,

meddelar

* Rittegangsspréak: nederldndska.
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DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna E. Levits,
A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ (referent) och J.-J. Kasel,

generaladvokat: N. Jaaskinen,
justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 26 november 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Portakabin Ltd och Portakabin BV, genom N.W. Mulder och A. Tsoutsanis, advo-
caten,

— Primakabin BV, genom C. Gielen och G. Schrijvers, advocaten,

— Frankrikes regering, genom B. Beaupére-Manokha, i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom I. Bruni, i egenskap av ombud, bitrddd av L. Ventrella,
avvocato dello Stato,
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— Dolens regering, genom A. Rutkowska och A. Kraifiska, bada i egenskap av om-

bud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Kramer och W. Roels, bada i
egenskap av ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan
forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 5-7 i radets forsta di-
rektiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
(EES) av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

Begiran har framstillts i ett mal mellan 4 ena sidan Portakabin Ltd och Portaka-
bin BV (nedan gemensamt kallade Portakabin) och & andra sidan Primakabin BV
(nedan kallat Primakabin), angdende visning av reklamlédnkar pa Internet utifran sok-
ord som éar identiska med eller liknar ett varumarke.
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Tillampliga bestimmelser

I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Réttigheter som dr knutna till ett varu-
maérke’, foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumaérket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har ratt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvéinda

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjidnster
som dr identiska med dem for vilka varumérket dr registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identite-
ten eller likheten hos de varor och tjénster som tiacks av varumaérket och tecknet
kan leda till forvéixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumairket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ritt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstind, fran att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar varumirket med avseende pd varor och tjénster av annan
art 4n dem for vilka varumaérket ér registrerat, om detta dr ként i den medlemsstaten
och om anvéndningen av tecknet utan skélig anledning drar otillborlig fordel av eller
ar till forfang for varumarkets séarskiljningsformaga eller renommé.
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3. Bl.a. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forséljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa dn-
damal eller utbjuda eller tillhandahélla tjanster under tecknet.

c) Attimportera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvinda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

5. Punkterna 1-4 skall inte berora en medlemsstats bestammelser om skydd mot
anvéindning av ett tecken for annat d&ndamal &n att sdrskilja varor eller tjénster, om
anvindning av tecknet ifraga utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé”
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I artikel 6 i direktiv 89/104, med rubriken "Begrédnsningar av ett varumairkes réttsver-
kan’, foreskrivs foljande:

”1. Varumdrket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i ndringsverk-
samhet anvénda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda d&ndamal,
virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra egenskaper,

c) varumirket om det dr nodvéndigt for att ange en varas eller tjansts avsedda énda-
mal, sérskilt som tillbehor eller reservdel,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed.
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I artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken "Konsumtion av de réttigheter som &r knut-
na till ett varumérke’, angavs, i artikelns ursprungliga lydelse, foljande:

”1. Ett varumdrke ger inte innehavaren rétt att férbjuda anvéandningen av varumérket
for varor som av innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa marknaden
under varumairket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gilla ndr innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sérskilt ndr varornas beskaffenhet har forandrats eller
forsamrats efter att de har forts ut pd marknaden”

Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den
2 maj 1992, i férening med bilaga XVII punkt 4 i ndmnda avtal, éndrades den ur-
sprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104, p4 sa sétt att "inom gemenskapen”
andrades till ”i en avtalsslutande part”.

Direktiv 89/104 upphédvdes genom Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/
EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkesla-
gar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som triddde i kraft den 28 november 2008.
Med hénsyn till tidpunkten for de faktiska omsténdigheterna ska dock malet vid den
nationella domstolen avgéras med tillimpning av direktiv 89/104.
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Soktjinsten AdWords

Nir en Internetanvéindare gor en s6kning pa ett eller flera ord i sokmotorn Google
visas de webbplatser som bést gverensstimmer med dessa ord i fallande betydelse-
ordning. Det ror sig hdrvid om sé kallade naturliga s6kresultat.

Med hjilp av Googles avgiftsbelagda soktjanst kallad AdWords kan néringsidkare —
genom att vilja ett eller flera s6kord — fa en reklamlink till sin webbplats visad, nir
det eller de valda sokorden i fraga sammanfaller med innehallet i de forfragningar
som Internetanvindare skickar till sokmotorn. Reklamldnken visas under rubriken
"Sponsrade ldnkar”, som upptriader antingen till hoger pa skdrmen, till hoger om de
naturliga sokresultaten, eller &verst pa skarmen, ovanfor ndimnda resultat.

Reklamlédnken foljs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgor linken och re-
klammeddelandet den annons som visas under ndamnda rubrik.

Anvéndningen av sokord i mdlet vid den nationella domstolen

Portakabin Ltd tillverkar och levererar flyttbara byggnader. Portakabin Ltd &r vidare
innehavare av Beneluxvarumiarket PORTAKABIN, vilket har registrerats for varor i
klasserna 6 (byggnader, byggnadsdelar och byggmaterial av metall) och 19 (byggnader,
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byggnadsdelar och byggmaterial av andra material dn metall) i Nicedverenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg.

Portakabin BV, som ér dotterbolag till Portakabin Ltd, séljer koncernens varor med
licens att anvanda varumirket PORTAKABIN.

Primakabin sdljer och hyr ut nya och begagnade flyttbara byggnader. Férutom till-
verkning och forsiljning av sina egna moduler, sdsom byggarbetsplatsskydd och till-
falliga kontor, viger Primakabin en viss del av sin verksamhet at uthyrning och forslj-
ning av begagnade moduler, diribland moduler tillverkade av Portakabin.

Primakabin ingar inte i Portakabinkoncernen.

Savil Portakabin som Primakabin utbjuder sina varor till férséljning pa sina respek-
tive webbplatser pa Internet.

Primakabin valde, med anvéndning av soktjansten AdWords, sokorden "portakabin’,
"portacabin’, "portokabin” och "portocabin”. De tre sistndmnda varianterna valdes for
att undvika att Internetanvéndare som gor en s6kning pa moduler tillverkade av Por-
takabin missar Primakabins annons pé& grund av smirre slagfel nér de skriver in ordet
"portakabin” p& datorn.
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Den annons frén Primakabin som visades nir nagot av nimnda ord skrevs in i s6k-
motorn hade ursprungligen rubriken “nya och begagnade moduler”. Dérefter dandrade
Primakabin denna rubrik till "begagnade portakabin-moduler”

Den 6 februari 2006 véickte Portakabin talan mot Primakabin vid Voorzieningenrech-
ter te Amsterdam (domstol i Amsterdam med behérighet att besluta om interimis-
tiska atgérder) och yrkade att ritten skulle alagga foretaget att vid vite upphora att
anvianda kidnnetecken som motsvarar varumiarket PORTAKABIN, inklusive sékor-

”» » ” »

den "portakabin’, "portacabin’, "portokabin” och "portocabin”

I beslut av den 9 mars 2006 ogillade Voorzieningenrechter te Amsterdam Portakabins
yrkande. Ritten fann att Primakabin inte anvinde ordet ”portakabin” for att sirskilja
varor. Primakabin hade inte heller dragit nigon otillborlig fordel av anvéindningen
i fraga. Primakabin anvidnder ndmligen ordet "portakabin” for att leda intresserade
personer till foretagets webbplats, varifran "begagnade portakabin-moduler” siljs.

Portakabin 6verklagade beslutet till Gerechtshof te Amsterdam som, genom dom av
den 14 december 2006, upphévde nidmnda beslut och f6rbjod Primakabin att anvinda
reklam med texten "begagnade portakabin-moduler” och, i samband med anvénd-
ning av sokordet "portakabin” och dess varianter, skapa en direktlank till andra sidor
pa dess webbplats dn dem varifran moduler tillverkade av Portakabin séljs.

Da Gerechtshof te Amsterdam slog fast att anvidndningen av sokordet "portakabin”
och dess varianter inte utgjorde anvindning med avseende pa varor och tjinster i den
mening som avses i den lagstiftning genom vilken artikel 5.1 i direktiv 89/104 infor-
livas, overklagade Portakabin domen av den 14 december 2006 till Hoge Raad der
Nederlanden. Sistndmnda domstol beslutade att vilandeférklara malet och hanskjuta
foljande tolkningsfragor till domstolen for ett forhandsavgérande:
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”1) a) Ska en foretagare som salufor olika varor eller tjdnster (nedan kallad annon-
soren) anses anvinda ett registrerat varumarke i den mening som avses i ar-
tikel 5.1 a i direktiv 89/104 ... ndr denne anvénder sig av mdjligheten att hos
en leverantor av en soktjanst pa Internet registrera ett sokord som ér iden-
tiskt med ett varuméirke som har registrerats av ndgon annan (nedan kall-
lad varumaérkesinnehavaren) for varor och tjénster av liknande slag, och den
Internetanvéndare som har skrivit in s6kordet — som inte &r synligt for anvén-
daren av soktjansten — finner en liank till annonsérens webbplats i listan 6ver
sokresultat fran soktjanstleverantéren?

b) Har det hirvid betydelse huruvida lanken aterfinns

— iden vanliga listan 6ver sokresultat, eller

— ien annonsdel som presenteras som sadan?

c) Har det hérvid betydelse

— om annonsoren redan i hénvisningsmeddelandet p& soktjinstleveranto-
rens webbsida faktiskt erbjuder varor eller tjanster som éar identiska med
de varor eller tjanster for vilka varumérket ar registrerat, eller

— om annonsdéren pa en egen webbsida som Internetanviandaren ... kan kom-
ma till genom att ’klicka p& (hyperlankning) linken pa soktjanstleveranto-
rens webbsida faktiskt erbjuder varor eller tjanster som ar identiska med de
varor eller tjanster for vilka varumérket ar registrerat?
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For det fall och i den méan fraga 1 besvaras jakande, kan bestimmelserna i artikel 6
i [direktiv 89/104], sarskilt artikel 6.1 b och ¢, medféra att innehavaren av varu-
market inte kan forhindra den anvédndning som avses i fraga 1, och i sa fall under
vilka omsténdigheter?

I den mén fraga 1 besvaras jakande, dr artikel 7 i [direktiv 89/104] tillimplig savida
ett sddant erbjudande fran annonsoéren som avses i frdga 1 a avser varor som av
den varumirkesinnehavare som avses i fraga 1 eller med hans samtycke har forts
ut pa marknaden inom gemenskapen?

Giller svaren pa foregdende fragor ocksa de av annonsdren registrerade sokord
som avses i fraga 1, vilka med sma medvetna avvikelser terger varumérket, som
gor Internetanvindarnas sokningar effektivare, om man utgér frin att varumér-
ket aterges korrekt p& annonsorens webbplats?

For det fall och i den man svaret pa de ovan stéllda fragorna innebér att det inte
foreligger ndgon anvindning av varumairket i den mening som avses i artikel 5.1
i [direktiv 89/104], kan medlemsstaterna da, vad giller anvindning av sddana
sOkord som ér i fraga i det forevarande malet, med stod av artikel 5.5 i [direk-
tiv 89/104] i enlighet med i dessa stater géllande bestaimmelser om skydd mot an-
vindning av ett tecken for annat dndamal dn att sérskilja varor eller tjanster, utan
vidare ge skydd mot en anvidndning utan skilig anledning av tecknet som enligt
domstolarna i dessa medlemsstater drar otillborlig fordel av eller ar till f6rfang for
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varumadrkets sdrskiljningsformaga eller renommé, eller uppstéller gemenskaps-
ratten begransningar for de nationella domstolarna som hénger samman med
svaren pé de foregiende fragorna?”

Provning av tolkningsfragorna

Forst ska den forsta, den fjarde och den femte fragan provas i den man de avser rétten
for varumairkesinnehavaren att med tillimpning av artikel 5 i direktiv 89/104 f6rhin-
dra en annonsdr att anvdnda ett kinnetecken som ér identiskt med eller liknar varu-
mirket sasom sokord i en soktjinst pa Internet. Direfter provas den andra och den
tredje fragan, som avser artiklarna 6 och 7 i direktiv 89/104 och rér de undantagsfall
dér varumirkesinnehavaren inte far utéva den rétt som foreskrivs i artikel 5 i detta
direktiv.

Den forsta, den fidrde och den femte tolkningsfragan angdende artikel 5 i
direktiv 89/104

Frdgala

Malet vid den nationella domstolen har uppkommit till foljd av att kédnnetecken som
ar identiska med eller liknar ett varumérke har anvénts som sokord i en soktjanst pa
Internet, utan att innehavaren av detta varumérke har gett sitt medgivande dartill.
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Den nationella domstolen har stillt fraga 1 a for att fa klarhet i huruvida artikel 5.1 i
direktiv 89/104 ska tolkas sa, att innehavaren av ett varumérke har rétt att forhindra
att tredje man, utifran ett sokord som é&r identiskt med detta varumérke och som
vederborande utan varumairkesinnehavarens medgivande har valt ut i en soktjéanst
pa Internet, later visa en annons for varor och tjanster som ar identiska med eller av
liknande slag som dem f6r vilka varumaérket i fraga har registrerats.

Det framgar av begidran om férhandsavgorande att den nationella domstolen har kon-
staterat att sokordet "portakabin” dr identiskt med varumirket PORTAKABIN. Det
ar dven utrett att syftet med och resultatet av Primakabins anvdndning av ndimnda
sokord dr att visa en annons for varor som dr identiska med dem f6r vilka ndimnda
varumdrke har registrerats, nimligen flyttbara byggnader.

Den forsta fragan ska darfor provas utifran artikel 5.1 a i direktiv 89/104. Varumaérkes-
innehavaren har enligt denna bestimmelse ritt att forhindra att tredje man, som inte
har hans medgivande, i naringsverksamhet anvéinder ett kinnetecken som ér iden-
tiskt med ndmnda varumirke for varor och tjénster som ér identiska med dem for
vilka varumirket har registrerats, nir anvindningen skadar eller kan skada varumér-
kets funktion (se, bland annat, dom av den 11 september 2007 i mal C-17/06, Céline,
REG 2007, s. I-7041, punkt 16, och dom av den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L'Oréal
m.fl., REG 2009, s. [-5185, punkt 58).

Domstolen slog, i punkterna 51 och 52 i sin dom av den 23 mars 2010 i de férenade
mélen C-236/08—C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. -2417), fast att
det kidnnetecken som annonsoéren véljer som sokord i en soktjinst pa Internet dr det
medel som anviands for att hans annons ska visas. Kinnetecknet anviands séledes i
"niringsverksamhet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104.
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Dessutom foreligger anvindning med avseende pa annonsoérens varor och tjdnster (do-
men i de ovanndmnda férenade méalen Google France och Google, punkterna 67-69).
Detta konstaterande vederldggs inte av den omsténdighet som patalats i yttrandena
till domstolen, att det med varumérket identiska kdnnetecknet — i férevarande fall
“portakabin” — inte bara anvénds med avseende p& begagnade varor av detta varu-
mirke — det vill sdga med avseende pa éterforsiljningen av moduler tillverkade av
Portakabin — utan dven med avseende pé varor fran andra tillverkare, sdsom i det
hér fallet moduler tillverkade av Primakabin eller andra konkurrenter till Portakabin.
Annonsoérens anvandning av ett kinnetecken som é&r identiskt med en annans varu-
marke i syfte att erbjuda Internetanvindarna ett alternativ till varumérkesinnehava-
rens varor anses tviartom helt klart utgéra anvindning "med avseende pa ... varor och
tjidnster’, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (domen i de ovan-
ndmnda férenade méalen Google France och Google, punkterna 70-73).

Varumaérkesinnehavaren kan dock inte hindra anvédndning av ett kdnnetecken som é&r
identiskt med varumirket, om anvidndningen inte kan skada nagon av varumérkets
funktioner (se domarna i det ovannidmnda malet L'Oréal m.fl., punkt 60, samt i de
ovanniamnda férenade mélen Google France och Google, punkt 76).

Bland dessa funktioner ingar inte enbart varumérkets grundlidggande funktion att
garantera konsumenterna varans eller tjanstens ursprung (nedan kallad ursprungs-
angivelsefunktionen), utan dven varumarkets 6vriga funktioner sdsom i synnerhet att
garantera varornas eller tjidnsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och
reklamfunktioner (domen i det ovanndmnda mélet L'Oréal m.fl., punkt 58, samt do-
men i de ovanndmnda forenade malen Google France och Google, punkt 77).

Betriffande anviandning i en soktjinst av kdnnetecken som ér identiska med varu-
maérken sdsom sokord, slog domstolen, i punkt 81 i domen i de ovanndmnda forenade
mélen Google France och Google, fast att de funktioner som ar relevanta f6r bedom-
ning &r ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen.
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Vad reklamfunktionen betriffar slog domstolen fast att anviandning av ett kdnne-
tecken som 4r identiskt med nagon annans varumérke i en sddan soktjianst som Ad-
Words inte kan skada denna funktion hos varumarket (domen i de ovannamnda for-
enade malen Google France och Google, punkt 98, samt dom av den 25 mars 2010 i
mal C-278/08, BergSpechte, REU 2010, s. I-2517, punkt 33).

Denna bedomning géller dven i forevarande fall, dd malet vid den nationella dom-
stolen avser val av s6kord och visning av annonser i samma soktjanst, nimligen
AdWords.

Vad ursprungsangivelsefunktionen betriffar har domstolen funnit att fragan huru-
vida det foreligger skada pa denna funktion nér det for Internetanvéindarna, utifran
sokord som é&r identiska med ett varumarke, visas en annons fran tredje man fram-
for allt beror pa hur annonsen presenteras. Varumarkets ursprungsangivelsefunktion
skadas nir annonsen inte mojliggor eller endast med svéarighet mojliggér for en nor-
malt informerad och skéligen uppméirksam Internetanvéindare att fa reda pa om de
varor och tjanster som avses i annonsen hérror fran varumaérkesinnehavaren eller
fran ett foretag med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tviartom, fran
tredje man (domen i de ovanndmnda forenade malen Google France och Google,
punkterna 83 och 84, samt i det ovanndmnda maélet BergSpechte, punkt 35).

Domstolen har i det avseendet éven angett att det ska anses foreligga skada pa ur-
sprungsangivelsefunktionen nér en tredje mans annons antyder att det foreligger ett
ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumaérkesinnehavaren. Skada pa
ndamnda funktion hos varumairket ska dven anses foreligga nér annonsen visserligen
inte antyder att det foreligger ndgot ekonomiskt band men é&r sa vag i fraga om ur-
sprunget for de aktuella varorna och tjénsterna att en normalt informerad och skéli-
gen uppmirksam Internetanvindare inte utifrdn reklamlidnken och det reklammed-
delande som bifogas denna kan veta om annonsdren utgor tredje man i férhallande
till varumarkesinnehavaren eller om han, tviartom, har ett ekonomiskt band till varu-
mérkesinnehavaren (se domen i de ovanndmnda férenade malen Google France och
Google, punkterna 89 och 90, samt i det ovanndmnda malet BergSpechte, punkt 36).
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Det dr mot bakgrund av dessa omsténdigheter som den nationella domstolen ska
bedéma huruvida omsténdigheterna i malet innebér att det foreligger skada eller risk
for skada pa ursprungsangivelsefunktionen.

Fragalb

Den nationella domstolen har stallt fraga 1 b for att fa klarhet i huruvida det skydd
som varumairket ger sin innehavare kan ha olika rdckvidd beroende pa om en an-
nons fran tredje man, som i en soktjanst pa Internet visas utifrin ett s6kord som ar
identiskt med varumirket, framtrader under en annonsrubrik som presenteras som
sadan eller ej.

Malet vid den nationella domstolen ror enbart anviandning av sokord i en soktjinst
pé Internet som resulterar i att annonser visas under rubriken "Sponsrade ldnkar” i
den s6kmotor som leverantéren av nimnda tjanst driver. En prévning av det skydd
som varumirket ger sin innehavare nir en tredje mans annons visas pa andra stil-
len dn under rubriken "Sponsrade linkar” kan mot denna bakgrund inte paverka ut-
gangen i malet (se, analogt, dom av den 15 juni 2006 i mal C-466/04, Acereda Herrera,
REG 2006, s. I-5341, punkt 48, och av den 15 april 2010 i mal C-215/08, E. Friz, REU
2010, s. I-2947, punkt 22).

Det saknas saledes anledning att besvara fraga 1 b.
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Fragalc

Den nationella domstolen har stéllt fraga 1 c for att klargora i vilken man det &r lamp-
ligt att, for att avgora huruvida annonsérens anviandning av det med varumaérket iden-
tiska kdnnetecknet utgér sddan anvindning som varumérkesinnehavaren har ritt att
forhindra, skilja den situation i vilken de varor eller tjanster som avses i annonsen fak-
tiskt utbjuds till forsiljning i sjalva annonsen sdsom den visas av soktjanstleverantoren
fran den situationen dir ett sidant siljerbjudande enbart aterfinns pa annonsérens
webbplats, till vilken Internetanvindaren dirigeras nér han klickar pa reklamlanken.

Sasom redan har angetts ovan i punkterna 9 och 10 visas, nér ett kinnetecken an-
vinds som s6kord i en soktjanst pé Internet, en annons som bestar i dels en lank som
dirigerar Internetanvindaren, om han bestdmmer sig for att klicka pa lidnken, till an-
nonsorens webbplats, dels ett reklammeddelande.

Dessa ldnkar och reklammeddelanden &r kortfattade och ger i regel inte annonsoren
nagon mojlighet att formulera nagra regelritta séljerbjudanden eller ge en fullstindig
oversikt 6ver vilken typ av varor eller tjanster som saluférs. Detta paverkar dock inte
det forhallandet att en annonsor som viljer ett kinnetecken som ar identiskt med na-
gon annans varumérke som sokord vill att Internetanvéndare som soker pa detta ord
ska klicka p& annonsorens reklamlank for att f& kinnedom om dess séljerbjudanden.
Det ror sig sdledes om anviandning av kidnnetecknet "med avseende pa ... varor och
tjdnster’”, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (se domen i de ovan-
ndmnda férenade malen Google France och Google, punkterna 67-73).

I - 6984



43

45

46

PORTAKABIN

Det saknas saledes anledning att undersoka om de varor och tjédnster som avses i an-
nonsen faktiskt utbjuds till forséljning i sjilva annonsmeddelandet, sdsom det visas
av soktjénstleverantoren, eller om de endast utbjuds till forséljning pa annonsorens
webbplats, till vilken Internetanvandaren dirigeras nér han klickar pa reklamlénken.

I princip finns det inte heller ndgot behov av att gora en sadan undersokning vid be-
domningen av huruvida anvindningen av det med varumaérket identiska kdnneteck-
net sdsom sokord kan skada varumaérkets funktioner, bland annat dess ursprungs-
angivelsefunktion. Sdsom redan har angetts ovan i punkterna 34—36, ankommer det
pa den nationella domstolen att utifran en helhetsbild av hur annonsen presenteras
bedéma huruvida den méjliggér for en normalt informerad och skaligen uppmark-
sam Internetanvidndare att f reda pa om annonsoéren utgor tredje man i férhallande
till varumarkesinnehavaren eller om han, tvirtom, har ekonomiska band till varu-
mirkesinnehavaren. Fragan huruvida de aktuella varorna och tjansterna verkligen ut-
bjuds till forsdljning i annonsen ér i regel inte avgorande for denna beddmning.

Den fjarde fragan

Den nationella domstolen har stéllt den fjirde fragan for att fa klarhet i huruvida va-
rumérkesinnehavaren har ritt att, under samma omsténdigheter som dem som géller
vid tredje mans anvéndning av ett sokord som ar identiskt med varumaérket, forhindra
tredje man att anvdnda s6kord som med “"smé avvikelser” terger varumarket.

Denna fraga uppkommer, sisom beskrivs ovan i punkt 16, med anledning av att Pri-
makabin inte bara har valt sokordet "portakabin’, utan &dven sokorden "portacabin’,
"portokabin” och "portocabin”.
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Domstolen konstaterar i det avseendet att ett kiinnetecken dr identiskt med ett varu-
mérke nér det, utan dndringar eller tilldgg, dterger samtliga varumirkets bestands-
delar eller nér det, sett i sin helhet, uppvisar sa sma skillnader att de kan ga en ge-
nomsnittskonsument obemarkt forbi (dom av den 20 mars 2003 i mal C-291/00, LT]
Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 54, och domen i det ovanndmnda malet Berg-
Spechte, punkt 25).

Sokord som med sma avvikelser aterger ett varumarke, aterger forvisso inte varumar-
kets samtliga bestandsdelar. Dessa sokord kan dock anses uppvisa si sma skillnader
att de kan gi en genomsnittskonsument obemaérkt forbi i den mening som avses i den
rattspraxis som det hénvisas till i punkten ovan. Det ankommer pa den nationella
domstolen att mot bakgrund av de omstindigheter som den foérfogar 6ver bedoma
huruvida nimnda kdnnetecken ska kvalificeras pa det sittet.

Om den nationella domstolen kommer fram till att det inte foreligger identitet mel-
lan varumérket och de sokord som med sma avvikelser &terger varumaérket, ska den
dven prova huruvida sokorden i fraga liknar varumaérket i den mening som avses i
artikel 5.1 b i direktiv 89/104.

I sistndmnda situation, dir tredje man anvidnder ett kinnetecken som liknar ett va-
rumadrke for varor och tjdnster som é&r identiska med dem for vilka varumérket &r
registrerat, kan varumérkesinnehavaren inte forhindra anvindning av ndmnda kén-
netecken annat dn nir det foreligger risk for forvixling (domen i de ovanndmnda
forenade mélen Google France och Google, punkt 78, samt domen i det ovanndmnda
maélet BergSpechte, punkt 22).

Det foreligger risk for forvaxling om det finns risk f6r att allmdnheten kan tro att
varorna eller tjdnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller, i forekommande
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fall, fran foretag med ekonomiska band (se, bland annat, dom av den 22 juni 1999
i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, av den
6 oktober 2005 i mal C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 26, och av
den 10 april 2008 i mal C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439,
punkt 28).

For det fall regeln i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 &r tillamplig, ankommer det foljakt-
ligen pa den nationella domstolen att faststilla att det foreligger risk for forviaxling
nir det, utifran sokord som liknar ett varumairke, for Internetanvandare visas en an-
nons fran tredje man som inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en
normalt informerad och skiligen uppmaérksam Internetanviandare att f4 reda pa om
de varor och tjénster som avses i annonsen harror fran varumérkesinnehavaren eller
fran ett foretag med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tvirtom, fran
tredje man (domen i det ovanndmnda malet BergSpechte, punkt 39).

Det som anges ovan i punkt 35 dr analogt tillimpligt.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska den forsta och den fjarde fragan besvaras en-
ligt foljande. Artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas s&, att innehavaren av ett va-
rumarke har ratt att forhindra att en annonsdr, utifran ett sokord som ar identiskt
med eller liknar detta varumérke och som annonséren utan varumérkesinnehavarens
medgivande har valt ut i en soktjanst pa Internet, gor reklam for varor och tjanster
som &r identiska med dem for vilka ndimnda varumérke har registrerats, nir denna
reklam inte mojliggor eller endast med svérighet mojliggor for en genomsnittlig In-
ternetanvindare att fa reda pd om de varor och tjénster som avses i annonsen harror
fran varumairkesinnehavaren eller frén ett foretag med ekonomiska band till varu-
mérkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man.
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Den femte fragan

Den femte fragan har stéllts endast for det fall domstolen finner att annonsérens an-
vindning av ett kdnnetecken som ar identiskt med eller liknar en annans varumaérke
sasom sokord i en soktjanst pa Internet inte kan utgéra anvindning i den mening som
avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Med hénsyn till svaren pa den forsta och den fjarde
fragan saknas anledning att besvara den femte fragan.

Den andra fragan avseende artikel 6 i direktiv 89/104

Den nationella domstolen har stéllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida an-
nonsoren, med stod av undantaget i artikel 6 i direktiv 89/104 och i synnerhet det som
avses i artikel 6.1 b och ¢, kan anvidnda ett kidnnetecken som ar identiskt med eller
liknar ett varumairke sdsom sokord i en soktjanst pa Internet trots att det ror sig om
sddan anvdndning som omfattas av artikel 5 i ndmnda direktiv.

Artikel 6.1 i direktiv 89/104 har, genom en begrinsning av réttsverkningarna av de
réittigheter som en varumirkesinnehavare har enligt artikel 5 i ndimnda direktiv, till
syfte att forena det grundldggande intresset av varumarkesskydd med det grundlig-
gande intresset av fri rorlighet for varor och frihet att tillhandahalla tjanster inom
den gemensamma marknaden (dom av den 23 februari 1999 i mél C-63/97, BMW,
REG 1999, s. I-905, punkt 62, av den 17 mars 2005 i mal C-228/03, Gillette Company
och Gillette Group Finland, REG 2005, s. I-2337, punkt 29, och domen i det ovan-
nimnda malet adidas och adidas Benelux, punkt 45).
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I ndmnda artikel 6.1 anges ndrmare bestdmt att varumérkesinnehavaren inte har ratt
att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvénda a) sitt eget namn eller
adress’, ’b) uppgifter om varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dn-
damal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstéillandet eller andra egen-
skaper’, eller "c) varumérket om det dr nodvéndigt for att ange en varas eller tjansts
avsedda dndamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel” I bestimmelsen anges dock
att regeln giller "forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed”

Da det inte har bestritts att artikel 6.1 a i direktiv 89/104 saknar relevans for utgangen
i mélet vid den nationella domstolen, ska det forst provas om artikel 6.1 b eventuellt
ar tillamplig.

Sasom Europeiska gemenskapernas kommission har papekat har anvindningen av
ett kinnetecken som ar identiskt med eller liknar en annans varumérke sdsom sok-
ord i en soktjanst pad Internet, i regel, inte till syfte att tillhandahalla en uppgift om
nigon egenskap hos de varor eller tjdnster som utbjuds av den tredje man som an-
vander kdnnetecknet. En sddan anvindning omfattas foljaktligen inte av artikel 6.1 b
i direktiv 89/104.

Under vissa omstdndigheter, som det ankommer pa den nationella domstolen att be-
doma, gar det emellertid att komma fram till motsatsen. Den nationella domstolen
ska séledes, i samband med en fullstindig prévning av det mél som anhéngiggjorts
vid den, underséka om Primakabin i sin anvindning av kidnnetecken som é&r iden-
tiska med eller liknar varumiarket PORTAKABIN sidsom sokord, lamnar beskrivande
uppgifter i den mening som avses i nimnda bestdmmelse i direktiv 89/104. Beaktas
bor, i samband med denna bedomning, det faktum att ordet "portakabin’; enligt de
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uppgifter som Primakabin limnade under férhandlingen vid domstolen, inte har an-
vénts sdsom generisk beteckning.

Vad sedan den situation som avses i artikel 6.1 ¢ i direktiv 89/104 betriffar, det vill
sdga sddan anviandning av varumérket som dr "[n6dvéndig] for att ange en varas el-
ler tjansts avsedda dndamal, sérskilt som tillbehor eller reservdel’; har det i de flesta
yttranden som avgetts till domstolen ansetts otédnkbart att Primakabins anvindning
av kidnnetecken som é&r identiska med eller liknar varumérket PORTAKABIN skulle
kunna kvalificeras pa det sittet. Eftersom de rittsliga och faktiska omstandigheterna
faststélls av den nationella domstolen och denna inte utesluter att en sadan situation
som avses i ndimnda bestammelse i direktiv 89/104 foreligger, krévs ett klargérande
pa denna punkt.

Enligt domstolens praxis anges varornas avsedda dndamal som "tillbehor eller reserv-
del” endast som exempel, eftersom de utgor vanliga situationer da det dr nodviandigt
att anvdnda ett varumirke for att ange en varas avsedda dndamal, och tillimpningen
av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 &r darfor inte begrénsad till dessa situationer (domen
i det ovanndmnda maélet Gillette Company och Gillette Group Finland, punkt 32).

De situationer som omfattas av tillimpningsomradet for artikel 6.1 ¢ ska emeller-
tid begrénsas till dem som svarar mot syftet med denna bestimmelse. Sdsom Por-
takabin och kommissionen mycket riktigt har papekat ar syftet med artikel 6.1 c i
direktiv 89/104 att mojliggora for dem som levererar varor och tjdnster som utgor
komplement till varumérkesinnehavarens varor och tjinster, att anvinda den senares
varumirke for att upplysa allmidnheten om att det foreligger ett anvindningsmais-
sigt samband mellan deras varor och tjanster och varumérkesinnehavarens varor och
tjdnster (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda maélet Gillette
Company och Gillette Group Finland, punkterna 33 och 34).
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Det ankommer pé den nationella domstolen att préva huruvida Primakabins anvéind-
ning av det med varumirket PORTAKABIN identiska kidnnetecknet, med avseende
pa de varor som Primakabin erbjuder Internetanvindarna, omfattas av den situation
som avses i ndimnda artikel 6.1 ¢, saisom den beskrivs ovan.

For det fall den nationella domstolen kommer fram till att ndgon av de anvédndningar
som avses i artikel 6.1 b eller ¢ i direktiv 89/104 ir for handen i malet, ska den som ett
sista steg kontrollera att kravet pa att anvidndningen sker i enlighet med god affarssed
ar uppfyllt.

Detta krav &r ett uttryck for en lojalitetsplikt med avseende p& varumaérkesinneha-
varens legitima intressen. Fragan huruvida kravet pa god affarssed har iakttagits ska
bedomas bland annat med beaktande av i vilken man som tredje mans anvindning
har gett omsittningskretsen, eller atminstone en vésentlig del av denna, anledning att
tro att det foreligger ett samband mellan tredje mans varor eller tjdnster och dem som
erbjuds av varumirkesinnehavaren eller ndgon som har dennes tillstdnd att anvinda
varumdrket, och i vilken mén tredje man borde ha varit medveten om detta (dom av
den 16 november 2004 i mél C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punk-
terna 82 och 83, och domen i det ovanndmna maélet Céline, punkterna 33 och 34).

I enlighet med svaret pa den forsta och den fjarde tolkningsfragan omfattas annonso-
rens anvindning av ett kinnetecken som dr identiskt med eller liknar ett varumaérke i
en sokordstjanst pa Internet av artikel 5.1 i direktiv 89/104, nér den sker pa ett sadant
sdtt att den inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en normalt infor-
merad och skiligen uppmiérksam Internetanvéindare att f4 reda pad om de varor och
tjdnster som avses i annonsen harror fran varumirkesinnehavaren eller fran ett fore-
tag med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man.
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Harav foljer att de omsténdigheter som ger innehavaren av ett varumirke rétt att
med stod av artikel 5.1 i direktiv 89/104 forhindra en annonsor att anvidnda ett kin-
netecken som dr identiskt med eller liknar ndmnda varumérke sasom sokord, mot
bakgrund av den réttspraxis som det hénvisas till ovan i punkt 67 med létthet kan
omfatta en situation i vilken annonsoéren inte kan pésta sig handla i enlighet med god
affarssed och séledes inte med framgang kan gora gillande undantaget i artikel 6.1 i
niamnda direktiv.

Det ska i det avseendet faststillas att en av de omstidndigheter som &r kidnneteck-
nande for den situation som avses ovan i punkt 68 dr just att annonsen &r dgnad att
fa atminstone en betydande andel av omsittningskretsen att koppla ihop de varor
och tjanster som avses i annonsen med dem som varumairkesinnehavaren eller den
som har licens att anvdnda varumérket salufor. Det ska &ven faststéllas att i det fall
den nationella domstolen konstaterar att annonsen inte mojliggor eller endast med
svarighet mojliggor for en genomsnittlig Internetanviandare att fa reda pa om de va-
ror och tjdnster som avses i annonsen hérror fran varumirkesinnehavaren eller fran
tredje man, kan annonsoren knappast pasta att han inte kénde till den tvetydighet
som annonsen skapar. Det dr ndmligen annonsoren sjilv som, inom ramen for sin
marknadsforingsstrategi och med full kinnedom om den ekonomiska sektor han ver-
kar i, har valt ett s6kord som motsvarar en annans varumérke, som sjélv eller med
hjélp av en soktjanstleverantor har redigerat annonsen och séledes sjilv har bestdmt
hur den ska presenteras.

Domstolen faststiller mot bakgrund av det anférda att annonséren, i den situation
som beskrivs ovan i punkterna 54 och 68, i princip inte kan pasta sig ha handlat i en-
lighet med god affarssed. Det ankommer dock pa den nationella domstolen att gora
en helhetsbedomning av samtliga relevanta omsténdigheter i det mél som har an-
hingiggjorts vid den for att bedéma huruvida det kan foreligga omstédndigheter som
foranleder en omvénd slutsats (se, for ett liknande resonemang, dom av den 7 janua-
ri 2004 i mal C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 26, och do-
men i det ovanndmnda malet Anheuser-Busch, punkt 84 och dér angiven rattspraxis).
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Mot bakgrund av samtliga 6verviganden ovan ska den andra frigan besvaras enligt
foljande. Artikel 6 i direktiv 89/104 ska tolkas s4, att nédr en annonsors anvéandning av
kénnetecken som dr identiska med eller liknar varumérken sdsom sokord i en sok-
tjdnst pa Internet kan férhindras med tillimpning av artikel 5 i ndmnda direktiv, kan
annonsoren i fraga i regel inte gora géllande undantaget i artikel 6.1 i syfte att undga
ett sadant forbud. Det ankommer dock pa den nationella domstolen att mot bakgrund
av omstédndigheterna i det enskilda fallet bedoma huruvida det inte foreligger anvénd-
ning i den mening som avses i artikel 6.1, som kan anses forenlig med god afférssed.

Den tredje fragan avseende artikel 7 i direktiv 89/104

Den nationella domstolen har stéllt den tredje fragan for att fa klarhet i huruvida en
annonsor, under sddana omsténdigheter som avses i malet vid den nationella dom-
stolen, med stod av undantaget i artikel 7 i direktiv 89/104 kan anvénda ett kdnne-
tecken som dr identiskt med eller liknar ett varumérke sdsom sokord i en soktjénst pa
Internet, trots att det faktiskt ror sig om sddan anvindning som omfattas av artikel 5
i ndimnda direktiv.

Artikel 7 i direktiv 89/104 innehaller ett undantag fran den ensamrétt som varumar-
kesinnehavaren har enligt artikel 5 i detta direktiv, genom att det déri foreskrivs att
varumirkesinnehavarens ritt att forbjuda tredje man att anvinda varumirket kon-
sumeras nir varorna har forts ut pd marknaden under varumirket inom EES av
innehavaren eller med hans samtycke, savida inte innehavaren har skilig grund att
motsitta sig fortsatt marknadsforing av varorna (se, bland annat, domen i det ovan-
nimnda malet BMW, punkt 29, dom av den 20 november 2001 i de forenade méalen
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C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 40,
och av den 23 april 2009 i mal C-59/08, Copad, REG 2009, s. [-3421, punkt 41).

Till att borja med framgar det av begdran om férhandsavgorande att den reklam som
Primakabin gjort med stdd av sokord som &r identiska med eller liknar Portakabins
varumadrke till stor del ror aterforsiljning av begagnade flyttbara byggnader som ur-
sprungligen tillverkats av sistndimnda foretag. Det star dven klart att Portakabin har
fort ut dessa varor pa EES-marknaden under varumérket PORTAKABIN.

Det &r vidare obestridligt att tredje mans aterforséljning av begagnade varor, som
ursprungligen har forts ut pd marknaden av varumirkesinnehavaren eller med hans
samtycke under varumirket, utgor “fortsatt marknadsforing av varorna’, i den me-
ning som avses i artikel 7 i direktiv 89/104, och att anvédndningen av ndmnda varu-
mairke i denna aterforsiljning saledes endast kan foérhindras av innehavaren om det
foreligger “skilig grund’; i den mening som avses i artikel 7.2 i ndmnda direktiv, att
motsitta sig en sddan marknadsforing (se, analogt, domen i det ovanndmnda maélet
BMW, punkt 50).

Det framgar av fast rittspraxis att ndr méirkesférsedda varor har forts ut pa EES-
marknaden av innehavaren av detta varumaérke eller med hans samtycke har en ater-
forsdljare, utover rétten att aterforsilja dessa produkter, ocksa ritt att anvinda detta
varumirke for fortsatt marknadsforing av produkterna (dom av den 4 november 1997
i mal C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. [-6013, punkt 38, och domen i
det ovannamnda mélet BMW, punkt 48).

Av det anforda foljer att innehavaren av ett varumérke inte har rétt att forhindra en
annonsor att, utifrdn sokord som ar identiska med eller liknar nimnda varumairke
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och som annonsoren utan varumérkesinnehavarens samtycke har valt ut i en sok-
tjanst pd Internet, gora reklam for aterforséljning av begagnade varor som ursprung-
ligen har forts ut pa marknaden under varumérket inom EES av innehavaren av detta
varumadrke eller med hans samtycke, savida inte innehavaren har skalig grund, i den
mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104, att motsitta sig detta.

En sédan skalig grund foreligger bland annat ndr annonsérens anvandning av ett kdn-
netecken som é&r identiskt med eller liknar ett varumairke allvarligt skadar varumaér-
kets renommé (domen i det ovannamnda maélet Parfums Christian Dior, punkt 46,
och i det ovannidmnda mélet BMW, punkt 49).

Det kan édven utgora skilig grund enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 att aterforsiljaren,
genom sin annons som skapats utifran ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller
liknar varumarket, ger intryck av att det foreligger ekonomiska band mellan aterfor-
sdljaren och varumirkesinnehavaren, och sérskilt att terforsiljarens foretag ingar i
varumirkesinnehavarens aterforséiljarorganisation eller att det foreligger ett sarskilt
samband mellan de tva foretagen. En annons som kan ge ett sddant intryck dr ndmli-
gen inte nodviandig for att sékerstélla vidareforsiljning av produkter som under detta
mirke forts ut pd marknaden av varumirkesinnehavaren eller med hans samtycke,
och ddrmed for att uppritthalla syftet med konsumtion av rittigheter i artikel 7 i
direktiv 89/104 (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda maélet
BMW, punkterna 51 och 52, och dom av den 26 april 2007 i mal C-348/04, Boehringer
Ingelheim m.fl., REG 2007, s. I-3391, punkt 46).

Harav foljer att de ovan i punkt 54 beskrivna omsténdigheterna — under vilka en
innehavare av ett varumérke enligt artikel 5.1 i direktiv 89/104 har rétt att forhindra
en annonsdr att anvidnda ett kdnnetecken som ar identiskt med eller liknar ndmnda
varumirke som sokord, det vill sdga omstdndigheter som innebér att anvindningen
av ndmnda kidnnetecken inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en
normalt informerad och skiligen uppmérksam Internetanviandare att f4 reda pa om
de varor och tjanster som avses i annonsen harror fran varumirkesinnehavaren eller
fran ett foretag med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tvirtom, fran
tredje man — svarar mot en situation pa vilken artikel 7.2 i detta direktiv &r tillamplig
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och i vilken annonsoéren f6ljaktligen inte kan gora géllande regeln om konsumtion av
de rittigheter som &r knutna till ett varumairke i artikel 7.1 i ndmnda direktiv.

Sasom redan har anforts ovan i savdl punkterna 34-36 som punkterna 52 och 53,
ankommer det pa den nationella domstolen att bedoma om Primakabins annonser,
sasom de visades ndr Internetanvdndare sokte pa orden "portakabin’, "portacabin’,
"portokabin” och "portocabin’, méjliggjorde for en normalt informerad och skéligen
uppmirksam Internetanvindare att fi reda pa om Primakabin utgor tredje man i
forhallande till Portakabin eller om Primakabin, tvirtom, har ekonomiska band till

Portakabin.

Domstolen bor dock ge den nationella domstolen végledning, som visserligen inte ar
uttommande, for att den pa ett korrekt sétt ska kunna gora denna bedémning mot
bakgrund av det som kénnetecknar forsiljning av begagnade varor. Vigledningen
avser tre aspekter som parterna i méalet vid den nationella domstolen har framhél-
lit i sina yttranden till domstolen. Det ror sig for det forsta om néringsidkarnas och
konsumenternas intresse av att forséljningen av begagnade varor pé Internet inte be-
grénsas pa ett otillborligt sétt. For det andra handlar det om behovet av att 6ppet ange
dessa varors ursprung och for det tredje att Primakabins annons med rubriken ”be-
gagnade portakabin-moduler” har lett Internetanviandare till inte bara erbjudanden
om aterforséljning av varor tillverkade av Portakabin, utan &ven till erbjudanden om
aterforséljning av varor fran andra tillverkare.

Betriffande den forsta aspekten ska det beaktas att forséljning av begagnade mérkes-
varor ér en véletablerad handelsform som genomsnittskonsumenten &r van vid. Det
gar sdledes inte att, redan av det skilet att en annonsor anvénder en annans varumaérke
med tilldgg av ord som upplyser om den aktuella varan ar foremal for aterforsaljning,
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sasom “begagnad” eller "andrahand’, sla fast att annonsen ger intryck av att det fore-
ligger ekonomiska band mellan aterforsaljaren och varumarkesinnehavaren eller att
den allvarligt skadar varumérkets renommé.

Portakabin har betraffande den andra aspekten papekat att Primakabin hade avldgs-
nat varumarket PORTAKABIN fran de begagnade flyttbara byggnader som foretaget
salde och ersatt méarkningen med "Primakabin”. Portakabin har, till stod for detta pa-
staende, till sitt skriftliga yttrande fogat en handling, av vilken det framgér att det, nér
Internetanvindare klickade p& annonsen "begagnade portakabin-moduler’, visades
flyttbara byggnader mérkta med "Primakabin” Primakabin har under forhandlingen,
som svar pa en fraga fran domstolen, bekréftat bruket av etikettbyten men samtidigt
understrukit att det endast hade gjort detta i ett begrinsat antal fall.

Det ska i det avseendet konstateras att nir aterforsiljaren utan varumérkesinnehava-
rens samtycke avldgsnar varumérket fran varorna (de-branding) och byter ut det mot
en etikett med aterforsiljarens namn pa ett sitt som innebér att det varumérke som
tillverkaren av de aktuella varorna har helt 6verskyls, har varumirkesinnehavaren
ratt att forhindra att aterforséljaren anvinder nimnda varumaérke i sin annonsering
av denna aterforsiljning. Det foreligger ndmligen i det fallet skada pa varumirkets
grundldggande funktion, som &r att ange och garantera varans urspung, och det omoj-
liggor for konsumenten att skilja varumérkesinnehavarens varor fran aterforséljarens
eller andras varor (se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i
mal C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 24, och domen i det ovan-
ndmnda malet Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 14, 32 och 45-47).

Vad betriffar den tredje aspekt som ndmns ovan i punkt 83, dr det ostridigt mel-
lan parterna i malet vid den nationella domstolen att annonsen for begagnade "por-
takabin-moduler” som Primakabin lit visa ndr Intenetanvéndaren skrev in orden

» » » »

"portakabin’, “portacabin’, "portokabin” eller “portocabin” i s6kmotorn ledde, nir

I - 6997



88

89

90

91

DOM AV DEN 8.7.2010 - MAL C-558/08

Internetanvindarna klickade pa reklamlénken, till webbplatser fran vilka Primaka-
bin, férutom varor som ursprungligen hade tillverkats och sldppts ut pa marknaden
av Portakabin, sélde varor av andra varumérken.

Portakabin anser under dessa omstindigheter att reklamlinken som Primakabin
skapade utifran kdnnetecken som é&r identiska med eller liknar varumérket PORTA-
KABIN har varit vilseledande. Primakabin péstas dessutom ha dragit storre fordel
av varumirket PORTAKABIN:s renommé &n nédvéndigt och allvarligt skadat detta
renommeée.

Enligt domstolens praxis innebér den blotta omstédndigheten att aterforsiljaren far en
formén av att anvdnda annans varumérke — genom att reklamen for aterforsiljning
av produkter som bar varumaérket, vilken for 6vrigt dr korrekt och lojal, ger hans egen
verksamhet en aura av kvalitet — inte skélig grund i den mening som avses i artikel 7.2
i direktiv 89/104 (domen i det ovannimnda malet BMW, punkt 53).

Domstolen faststiller i det avseendet att en aterforsiljare som siljer begagnade va-
ror av en annans varumarke och som ar specialiserad pa forséljning av sddana varor
svarligen kan upplysa potentiella kunder om detta utan att anvénda sig av detta varu-
mirke (se, analogt, domen i det ovanndamnda méalet BMW, punkt 54).

I en situation dar det foreligger en specialisering pa aterforséljning av varor av en
annans varumadrke kan dterforsiljaren inte forhindras att anvinda detta varumérke
for att marknadsfora sin aterforsiljningsverksamhet som, forutom begagnade varor
under ndmnda varumérke, inbegriper forsiljning av andra begagnade varor, sévida
inte aterforséljningen av dessa andra varor, med hénsyn till méngd, presentation eller
délig kvalitet, riskerar att gravt forringa den bild av mérket som innehavaren av detta
har lyckats skapa.
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Mot bakgrund av det ovan anforda ska den tredje fragan besvaras enligt f6ljande. Ar-
tikel 7 i direktiv 89/104 ska tolkas s4, att innehavaren av ett varumaérke inte har rétt att
forhindra en annonsor att, utifrén ett kinnetecken som é&r identiskt med eller liknar
ndmnda varumérke och som annonséren utan varumairkesinnehavarens samtycke
har valt sdsom sokord i en soktjanst pa Internet, gora reklam for aterforsiljning av
varor som tillverkats av varumérkesinnehavaren och som har forts ut pa marknaden
inom EES av innehavaren av detta varumairke eller med hans samtycke under varu-
mirket, sdvida inte innehavaren har skilig grund, i den mening som avses i artikel 7.2
namnda direktiv, att motsétta sig detta, till exempel om anvindningen av kinneteck-
net ger intryck av att det foreligger ekonomiska band mellan aterfoérsiljaren och varu-
mairkesinnehavaren eller om anvindningen allvarligt skadar varumarkets renommé.

Den nationella domstolen, pa vilken det ankommer att bedéma huruvida det forelig-
ger nagon sadan skilig grund i det mal som anhéngiggjorts vid den,

— kan inte, redan av det skalet att en annonsor anvénder en annans varumérke med
tillagg av ord som upplyser om att den aktuella varan ér foremal for aterforsilj-
ning, sasom "begagnad” eller "andrahand’, sla fast att annonsen ger intryck av att
det foreligger ekonomiska band mellan aterforséljaren och varumarkesinnehava-
ren eller att den allvarligt skadar varumérkets renommé,

— ar skyldig att konstatera att det foreligger en sddan skilig grund nér aterforsal-
jaren, utan att innehavaren av det varumirke som anvénds for att gora reklam
for aterforsiljarverksamheten har gett sitt samtycke dartill, avldgsnar varumarket
fran de varor som nimnda innehavare har tillverkat och fort ut pd marknaden,
och ersitter det med en etikett med aterforséljarens namn, pé sa sitt att nimnda
varumérke 6verskyls, och

— dr skyldig att beakta att en aterforséljare som ar specialiserad pé forséljning av
begagnade varor av en annans varumérke inte kan forhindras att anvinda detta

I - 6999



94

DOM AV DEN 8.7.2010 - MAL C-558/08

varumdrke for att marknadsfora sin aterforsiljningsverksamhet som, forutom
begagnade varor under ndmnda varumadrke, inbegriper forséljning av andra be-
gagnade varor, savida inte aterforsiljningen av dessa andra varor, med hinsyn
till méngd, presentation eller délig kvalitet, riskerar att gravt forringa den bild av
mairket som innehavaren av detta har lyckats skapa.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella dom-
stolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till
domstolen som andra dn ndmnda parter har haft r inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) Artikel 5.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om

tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, i dess lydelse enligt
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, ska
tolkas sa, att innehavaren av ett varumirke har ritt att forhindra att en an-
nonsor, utifran ett sokord som ir identiskt med eller liknar detta varumirke
och som annonsoren utan varumirkesinnehavarens medgivande har valt ut
i en soktjdnst pa Internet, gor reklam for varor och tjinster som dr identiska
med dem for vilka nimnda varumirke har registrerats, nir denna reklam
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inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en genomsnittlig In-
ternetanvindare att fa reda pa om de varor och tjanster som avses i annonsen
hirror fran varumirkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska
band till varumirkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man.

Artikel 6 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, ska tolkas sa, att nir en annon-
sors anvindning av kiinnetecken som ir identiska med eller liknar varumar-
ken sasom sokord i en soktjdnst pa Internet kan forhindras med tillimpning
av artikel 5 i nimnda direktiv, kan annonsoéren i fraga i regel inte gora géllan-
de undantaget i artikel 6.1 i syfte att undga ett saidant forbud. Det ankommer
dock pa den nationella domstolen att mot bakgrund av omstindigheterna
i det enskilda fallet bedoma huruvida det inte foreligger anvindning i den
mening som avses i artikel 6.1 i ndimnda direktiv, som kan anses férenlig med
god affirssed.

Artikel 7 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska eko-
nomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, ska tolkas sa, att innehavaren
av ett varumirke inte har ritt forhindra en annonsor att, utifran ett kinne-
tecken som ér identiskt med eller liknar nimnda varumirke och som an-
nonsoren utan varumirkesinnehavarens samtycke har valt sisom sokord i en
soktjianst pa Internet, gora reklam for aterforsiljning av varor som tillverkats
av varumirkesinnehavaren och som har forts ut pa marknaden inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet av innehavaren av detta varumairke
eller med hans samtycke, savida inte innehavaren har skilig grund, i den
mening som avses i artikel 7.2 i namnda direktiv, att motsétta sig detta, till
exempel om anvindningen av kidnnetecknet ger intryck av att det foreligger
ekonomiska band mellan aterforsiljaren och varumirkesinnehavaren eller
om anviandningen allvarligt skadar varumairkets renommé.
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Den nationella domstolen, pa vilken det ankommer att bedoma huruvida det
foreligger nagon sadan skilig grund i det mal som anhingiggjorts vid den,

— kan inte, redan av det skilet att en annonsor anvinder en annans varu-
mirke med tilligg av ord som upplyser om att den aktuella varan ér fo-
remal for aterforsiljning, sisom "begagnad” eller andrahand”, sla fast
att annonsen ger intryck av att det foreligger ekonomiska band mellan
aterforsiljaren och varumirkesinnehavaren eller att den allvarligt ska-
dar varumirkets renommeé,

— dr skyldig att konstatera att det foreligger en sadan skilig grund nir ater-
forsiljaren, utan att innehavaren av det varumirke som anvinds for att
gora reklam for aterforsiljarverksamheten har gett sitt samtycke dirtill,
avldgsnar varumairket fran de varor som nimnda innehavare har tillver-
kat och fort ut pa marknaden, och ersitter det med en etikett med ater-
forsiljarens namn, pa sa sitt att nimnda varumirke 6verskyls, och

— dr skyldig att beakta att en aterforsiljare som ér specialiserad pa forsilj-
ning av begagnade varor av en annans varumirke inte kan forhindras att
anvinda detta varumirke for att marknadsfora sin aterforsiljningsverk-
samhet som, forutom begagnade varor under nimnda varumiirke, inbe-
griper forsiljning av andra begagnade varor, savida inte aterforsiljning-
en av dessa andra varor, med hénsyn till mdngd, presentation eller dalig
kvalitet, riskerar att gravt forringa den bild av mérket som innehavaren
av detta har lyckats skapa.

Underskrifter
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