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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALON
foredraget den 16 februari 2012

Mal C-523/10

Wintersteiger AG
mot
Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(begiran om férhandsavgérande fran Oberster Gerichtshof (Hogsta domstolen, Osterrike))

"Réttsligt samarbete i mal och drenden av civil natur — Domstols behorighet — Forordning (EG) nr
44/2001 — Intrang i varumarkesrattigheter genom att en konkurrent har bokat ett tecken hos en
leverantor av soktjanster pa internet vilket ar identiskt med varumérket — Bokning av ett sokord —
Nationellt skydd for ett varumirke i en annan medlemsstat dn den dér sokordet har bokats —
Faststdllande av den ort dir skadan intraffade eller kan intréffa”

1. Oberster Gerichtshof (Hogsta domstolen i Osterrike) har hénskjutit tva tolkningsfragor till EU-domstolen
avseende huruvida osterrikiska domstolar har internationell behorighet om det sker intrdng i ett Osterrikiskt
varumdrke via Internet. Sokanden, som ér innehavare av ett Osterrikiskt varumérke, har gjort géllande att ett
intrang har skett i Tyskland genom att svaranden, en konkurrent som ér etablerad dér, har bokat sokandens
namn "Wintersteiger” som ett sokord (AdWord) pa soktjinstleverantoren Googles tyska toppdoman.

2. I forevarande mal ges domstolen tillfille att klargora en fraga som ror savil tolkningen av artikel 5.3
i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000, om domstols behorighet och om
erkiannande och verkstillighet av domar p& privatrittens omrade” nir talan géller skadestind utanfor
avtalsforhéllanden, som immaterialrattsliga sporsmal. Problematiken i malet avser med andra ord att
hantera de svarigheter som uppstar till f6ljd av att ett varumérke &r av territoriell/nationell karaktér,
medan ett intrdng som sker via Internet fran en annan medlemsstat kan ha obegrinsad rackvidd.

I - Tillimplig bestaimmelse

3. I artikel 5.3 i forordning (EG) nr 44/2001 foreskrivs att talan mot den som har hemvist i en
medlemsstat kan vickas i en annan medlemsstat “om talan avser skadestdnd utanfor
avtalsforhallanden, vid domstolen i den ort dir skadan intriffade eller kan intraffa”.

II - Bakgrund, forfarandet vid den hianskjutande domstolen och tolkningsfragorna

4. Wintersteiger AG ar ett foretag som tillverkar och siljer skid- och snowboardservicemaskiner samt
reservdelar och tillbehor over hela varlden. Foretaget &ér etablerat i Osterrike, ddr det sedan 1993 ér
innehavare av det Osterrikiska varumérket "Wintersteiger”. Den hdnskjutande domstolen har uppgett

1 — Originalsprék: spanska.
2 — EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
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att varumirket bara ir registrerat i Osterrike, men foretaget har i sitt skriftliga yttrande gjort gillande
att det dven ar skyddat i andra lander, daribland Tyskland.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (nedan kallat Products 4U) é&r ett foretag etablerat i
Tyskland, varifran foretaget utvecklar och siljer skid- och snowboardservicemaskiner 6ver hela
virlden. Dessutom siljer foretaget bland annat tillbehor till maskiner tillverkade av Wintersteiger. Det
har i malet slagits fast att dessa tillbehor varken kommer fran Wintersteiger eller har godkénts av detta
foretag. Trots detta bokade det tyska foretaget den 1 december 2008 sokordet "Wintersteiger” hos den
soktjanst med reklam som Google erbjuder. Bokningen avsidg emellertid bara sokningar som sker via
Googles tyska toppdomén (.de).

6. Enligt den hédnskjutande domstolen innebédr bokningen av detta sokord att varje gdng nagon soker
pa ordet "Wintersteiger” pa Googles tyska toppdomén (.de) blir det forsta sokresultatet en lank till
foretaget Wintersteigers webbplats. Samtidigt kommer det i hogra kanten upp en reklamldnk under
rubriken "Annonser”. I annonsen stir det bland annat "tillbehor for skidverkstider”, ”skid- och
snowboardmaskiner” och ”underhdll och reparation”. Klickar anvidndaren pa lianken i annonsen
kommer den till utbudet av "Wintersteiger-tillbehor” pa Products 4U:s webbplats.

7. Den hinskjutande domstolen har papekat att Google visserligen har en &sterrikisk toppdomén (.at),
men att webbplatsen www.google.de édven ér tillginglig i Osterrike.

8. Wintersteiger viande sig till Osterrikisk domstol och ansokte om ett forbudsforeliggande samt
begirde interimistiska atgdrder for att fa Products 4U att upphora med att anvdnda varumirket
"Wintersteiger” som sokord pa webbplatsen google.de. Domstolen i forsta instans avvisade sokandens
ansOkan, eftersom den ansag sig sakna internationell behorighet. Eftersom sokordet i friga bara
anvindes pa google.de ansidg domstolen att det inte fanns tillricklig anknytning till Osterrike.
Appellationsdomstolen Oberlandesgericht Linz fann daremot att Osterrikiska domstolar var behoriga
att prova ansokan, men ogillade den i sak. Appellationsdomstolens dom &verklagades till Oberster
Gerichtshof, som fann att det rader osékerhet om huruvida denna domstol dr behorig. Oberster
Gerichtshof har darfor stillt foljande fragor till Europeiska unionens domstol for ett
forhandsavgorande:

”1.  Ska formuleringen “ort dér skadan intraffade eller kan intrdffa” i artikel 5.3 i férordning (EG) nr
44/2001 — ndr en person som dr etablerad i en annan medlemsstat hdvdar att det foreligger ett
varumirkesintrang i domstolsstaten pa grund av att ett sokord (AdWords) som dr identiskt med
detta varumirke anvinds i en soktjanst pa internet som erbjuder tjanster under olika
landerspecifika toppdoméner — tolkas s3,

1.1. att behorighet enbart ska anses foreligga om soktjanstens webbplats dar det ifragavarande
sokordet anvinds motsvarar domstolsstatens toppdoman,

1.2. att behorighet enbart ska anses foreligga om soktjanstens webbplats dér det ifragavarande
sOkordet anvénds ér tillgdnglig i domstolsstaten, eller

1.3. att behorigheten dr beroende av att ytterligare villkor ar uppfyllda forutom att webbplatsen
finns tillgdnglig?

2. For det fall fraga 1.3 besvaras jakande:
Vilka kriterier giller for att avgora huruvida behorighet enligt artikel 5.3 i forordning nr 44/2001

foreligger avseende bruk av ett varumirke fran domstolsstaten i form av sokord pa en soktjénsts
webbplats med en annan toppdomén dn den i domstolsstaten?”
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9. Sokanden och svaranden i malet vid den hénskjutande domstolen, den Gsterrikiska, den spanska och
den italienska regeringen samt Forenade kungarikets regering och kommissionen har inkommit med
skriftliga yttranden.

III - Provning av tolkningsfragorna

A — Inledande anmdrkningar

10. Det ar lampligt att inledningsvis ta upp vissa aspekter som paverkar bedomningen i sak av de
hénskjutna tolkningsfragorna.

11. Som ovan ndamnts hyser Oberster Gerichtshof tvivel avseende tolkningen av artikel 5.3 i férordning
nr 44/2001 vad giller en ansokan om forbudsforeldggande riktat mot ett forfarande pa internet som
pastas utgora intrang i ett nationellt varumérke. Den hdnskjutande domstolen har darfor stillt tva
fragor, varav den forsta dr uppdelad i tre delfragor som var och en avspeglar olika mojliga tolkningar
av ovanndmnda bestammelse. I stdllet for att prova och foresla svar pa var och en av dessa fragor,
anser jag att domstolen kan ge ett anviandbart svar enbart genom att ange kriterierna for huruvida en
nationell domstol kan anses ha internationell behorighet i ett fall som det forevarande. Darfor ska jag
omformulera fragorna till en enda.

12. Det bor vidare papekas att sokanden i malet vid den nationella domstolen, foretaget Wintersteiger,
i forsta instans yrkade att domstolen bade skulle préva ansokan i sak och besluta om interimistiska
atgirder. Den hinskjutande domstolen ndmner denna omsténdighet flera ganger, men dess fragor ror
enbart tolkningen av artikel 5.3 i forordning nr 44/2001.

13. Vid beslut om interimistiska atgdrder i sammanhang dar flera medlemsstater berors ska som
bekant artikel 31 i forordningen tillimpas. Detta ger emellertid upphov till sérskilda problem. Trots
att de olika nationella domstolsinstanserna forefaller ha provat fragan om interimistiska atgéirder,
handlar den fraga som har hanskjutits till EU-domstolen i forevarande mal enbart om
forbudsforeldggandet och saledes om tolkningen av artikel 5.3. Jag ska darfor i detta forslag till
avgorande halla mig strikt till foremalet for fragan och bortse fran den problematik gillande
interimistiska &tgirder som uppenbarligen uppstétt i malet vid den nationella domstolen.?

14. Avslutningsvis bor dven en aspekt klargoras som kan paverka det angreppssitt som kravs for att
kunna avgora malet. Den hinskjutande domstolen har uppgett att sokanden é&r innehavare av ett
osterrikiskt varumarke, och av beslutet att begéra forhandsavgorande framgar att det for nérvarande é&r
det enda immaterialrittsliga skydd som varumérket "Wintersteiger” atnjuter. I sitt skriftliga yttrande
har sokanden emellertid direkt fornekat denna uppgift och gjort géllande att den innehar “flera
internationella varumérken som innefattar ordelementet "Wintersteiger”. Sokanden har hanvisat till
"de internationella varumirkena 615.770 WINTERSTEIGER (WB) och 992.008 WINTERSTEIGER
(WB), vilka &r skyddade i flera linder, daribland Tyskland.”

15. Aven om denna omstindighet, om den visar sig stimma, skulle paverka rickvidden av mélet vid
den nationella domstolen, gar det inte att bortse fran att den hénskjutande domstolen enbart har
fragat om tolkningen av artikel 5.3 i forordning nr 44/2001 i ett sammanhang dédr det bara finns ett
varumirke registrerat i Osterrike. Att préva andra faktiska omstindigheter skulle vara liktydigt med
att ge sig in pa ett omrade som ingen av parterna, med undantag av sokanden, har berort. Jag ska
darfor hir begrdnsa mig till att besvara den friga som stillts, s& som den har formulerats av den
hanskjutande domstolen.

3 — Jag har nyligen uttalat mig betraffande tolkningen av artikel 31 i férordning nr 44/2001 i ett ssmmanhang rorande immateriella réttigheter, i
mal C-616/10, Solvay.
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B — Tolkningen av artikel 5.3 i forordning nr 44/2001

1. Den ort dér skadan intréffade i den mening som avses i artikel 5.3, tillampat pa ett forfarande som
kan utgora intrang i ett nationellt varumairke via internet

16. Svarigheterna avseende tolkningen handlar i férevarande mal om att avgora pa vilken ort skadan
intréffade eller kan intréffa i den mening som avses i artikel 5.3 i ett sammanhang dér den verksamhet
som anses medfora intrang i ett nationellt varumirke bedrivs via ett medium som internet.

17. Det bor inledningsvis erinras om att for det fall den ort ddr den skadevallande hindelsen intréffade
och den ort dir skadan uppkom inte dr desamma, kan enligt artikel 5.3 i férordning nr 44/2001, sasom
den har tolkats av domstolen sedan domen i malet Mines de potasse, tvd olika domstolar vara
behoriga, namligen dels domstolen pa den ort dar skadan uppkom, dels domstolen pa den ort diar den
skadevallande héindelsen intraffade. Kédranden kan da vélja att vdcka talan vid den domstol som bist
tillgodoser hans intressen.* Genom denna losning sikerstills att regeln i ovannimnda bestimmelse
verkligen tillampas i praktiken, samtidigt som den som drabbats av skadan far en viss valmojlighet
som dessutom sikerstéller anknytningen mellan domstolen och de faktiska omstdndigheter som é&r
relevanta i malet. Den grundliggande fraga som ska provas i forevarande mal dr saledes vilken
betydelse denna rattspraxis har ndr den skadevallande hindelsen har skett via internet. Har maste
emellertid flera ytterligare aspekter beaktas.

18. Det finns vissa undantag fran den regel som domstolen faststdllde i domen i malet Mines de
potasse, sdrskilt om en och samma person lider skada i flera olika medlemsstater. Sa ar fallet nér
skadan ror kréankning av personlighetsskyddet. I domen i mélet Shevill inforde EG-domstolen en
begransning av den behoriga domstolens behérighet i sddana fall.” I denna dom slog domstolen fast den
sa kallade "mosaikregeln”, vilken innebér att den drabbade kan vdcka talan antingen vid domstolarna i
den stat diar den skadevéllande hdndelsen intriffade eller vid domstolarna i varje stat dér skadan
uppkom, vilka da enbart &r behoriga att prova de skador som orsakats i respektive domstols stat.

19. Domstolens resonemang i domen i malet Shevill har nyligen anpassats till de forhallanden som
internet har gett upphov till. I malet eDate och Martinez® fann domstolen att en krinkning av
personlighetsskyddet via internet kan anses sirskilt allvarlig pa grund av den stora geografiska
spridningen av den skadevallande informationen. Séledes har de anknytningskriterier som slogs fast i
domen i malet Shevill utvidgats, om &n bara betriffande krankning av personlighetsskyddet. Utover de
kriterier som redovisats i foregdende punkt kan den person som anser sig ha blivit krénkt enligt domen
i malet eDate och Martinez vidcka talan om ersdttning for hela skadan vid domstolarna i den
medlemsstat i vilken kdranden har sitt "centrum for sina intressen”.

20. Domstolens resonemang i domarna i malen Shevill respektive eDate och Martinez dr emellertid inte
tillampligt i forevarande mal. Bada dessa domar ror némligen kréinkning av personlighetsskyddet, vilket
skiljer sig avsevért fran immateriella réttigheter som har ett territoriellt avgransat skydd och syftar till att
utnyttjia en tillging kommersiellt.” Séledes kan de anknytningskriterier som foreskrivs i artikel 5.3 inte
tillimpas pa samma sitt pa forhallanden som dem i de ovanndmnda malen och dem i forevarande mal, utan
bestimmelsen maste tolkas pa ett sadant sitt att de immateriella rattigheternas sarskilda karaktir beaktas.

4 — Dom av den 30 november 1976 i mél 21/76, Mines de potasse d’Alsace (REG 1976, s. 1735; svensk specialutgéva, volym 3, s. 209), punkterna
24 och 25, av den 1 oktober 2002 i mal C-167/00, Henkel (REG 2002, s. I-8111), punkt 44, av den 5 februari 2004 i mal C-18/02, DFDS
Torline (REG 2004, s. I-1417), punkt 40, och av den 16 juli 2009 i mal C-189/08, Zuid-Chemie (REG 2009, s. I-6917), punkt 24.

5 — Dom av den 7 mars 1995 i mal C-68/93, Shevill (REG 1995, s. 1-415).

6 — Dom av den 25 oktober 2011 i de forenade mélen C-509/09 och C-161/10, eDate och Martinez (REU 2011, s. I-10269).

7 — Se hirvidlag Virgés Soriano, M. och Garcimartin Alférez, F.J., Derecho Procesal Civil Internacional. Litigacion Internacional, andra upplagan,
Thomson-Civitas, 2007, sidorna 194 och 195, och Heinze, C., "The CLIP Principles on Jurisdiction” i Basedow, J., Kono, T. och Metzger, A.
(red.), Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the
US, MatIPR 49, Mohr Siebeck, Tiibingen, 2010, sidorna 68 och 69.
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21. I detta sdrskilda sammanhang blir utgangspunkten att om en handling foretas som potentiellt
medfor intrang i ett nationellt varumaérke, kan kdranden enligt forordning nr 44/2001 som huvudregel
vicka talan vid domstolen pa den ort dér svaranden har hemvist, vilket dr det allmdnna forum som
anges i artikel 2, eller vid domstolen pa den ort dér skadan intréffade eller kan intraffa i den mening
som avses i artikel 5.3. Denna regel maste emellertid nyanseras om den skadevallande handelsen har
intraffat i en stat men skadan har uppkommit i en annan, varvid det kriterium ska tillimpas som
domstolen inférde genom den ovannidmnda domen i malet Mines de potasse. Om det har skett ett
intrdng i ett Osterrikiskt nationellt varumérke genom att forfalskade varor avsedda for den Osterrikiska
marknaden har tillverkats i Tyskland, finns det, utover mojligheten att vicka talan dér svaranden har
hemvist, inget som hindrar varumérkesinnehavaren fran att &beropa artikel 5.3 i forordning nr
44/2001 for att antingen vicka talan i Tyskland (dar den skadevallande héndelsen intréffade) eller i
Osterrike (dir skadan uppkom).®

22. Denna l6sning blir problematisk om den skadevallande héndelsen har skett via internet. I det fallet
kan enbart den omstdndigheten att den skadevallande informationen ér tillgdnglig anses ge upphov till
skada, vilket innebér att talan kan véckas vid domstolar i alla unionens medlemsstater. Dessutom kan
den som sprider skadevéllande information via internet dd anses ha vallat skadan, vilket innebér att
den skadevéllande hindelsen kan anses ha intriffat pd en mingd olika orter.’

23. Domstolen har darfor, om &n i andra sammanhang som inte rorde immateriella réttigheter,
upprepade ganger slagit fast att enbart den omstidndigheten att information &r tillginglig eller att
skadevallande information sprids via internet inte motiverar en tillimpning av bestimmelserna om
domstols behérighet i forordning nr 44/2001."

24. Det bor saledes understrykas att for att avgora var en skada har intréffat eller kan intrdffa nar den
skadevallande héndelsen sker via internet, ska artikel 5.3 i forordning nr 44/2001 i enlighet med domen
i malet Mines de potasse tolkas sa, att den foreskriver behorighet dels for domstolarna pa den ort dar
den skadevallande hdndelsen intréffade, dels for domstolarna pa den ort dér skadan uppkom, enligt
vissa sdrskilda kriterier som jag nu ska redogora for.

25. Vad giller den ort dar skadan uppkom kan som tidigare ndamnts under alla férhallanden enbart den
stat dar varumarket dr registrerat komma i fraga, eftersom det bara kan uppkomma en skada pa den
ort dar det finns ett rittsligt skydd. Den omsténdigheten att det forekommer skadevallande information
pa internet dr emellertid inte tillracklig for att domstolarna i registreringsstaten ska anses behoriga. For
att sa ska vara fallet krévs det enligt min uppfattning att den omtvistade informationen verkligen kan
ge upphov till ett intrang i varumarket.

26. Artikel 5.3 i forordning nr 44/2001 kan dven utgora grund for att domstolarna i den stat déar den
skadevallande hindelsen intréffade ska anses behoriga. Vad avser immateriella réttigheter anser jag att
denna stat kan vara liktydig med den plats ddr man har anvént sig av de medel som krévs for att det
ska kunna ske ett faktiskt intrang i varumarket. I detta kriterium beaktas inte det eventuella uppsatet
hos den som begatt intranget eller var den drabbade har centrum for sina intressen, utan endast
huruvida dessa medel kunde anvindas for att verkligen astadkomma ett intrang i ett varumairke i en
annan medlemsstat med hjilp av internet. Denna plats &r visserligen i de flesta fall identisk med den
plats dér svaranden har hemvist, men det bor papekas att det kan uppsta situationer dér platsen dér
svaranden har hemvist och platsen dér den skadevallande hdndelsen intriffade inte dr beldgna i samma
stat.

8 — Betriffande mojligheten att en handling som har foretagits i en annan stat kan innebéra intrang i ett varumarke, dven om det i det fallet inte
handlade om domstols behérighet, se domstolens dom av den 12 juli 2011 i mél C-324/09, L'Oreal (REU 2011, s. I-6011), punkt 63.

9 — Se Moura Vicente, D., La propriété intellectuelle en droit international privé, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, sidorna 398-405.

10 — Dom av den 7 december 2010 i de férenade malen C-585/08 och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof (REU 2010, s. [-2527). Dessutom
slog domstolen i punkt 64 i domen i det ovanndmnda malet L'Oreal fast att tillgingligheten i sig saknar rittslig relevans, dven om detta
gjordes i samband med en prévning i sak av ett varumiérkesintrang och inte handlade om att bestimma vilken domstol som var behorig.
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27. For att avgora var den skadevéllande héndelsen intréffade och var skadan uppkom, méste ett antal
kriterier beaktas med hjalp av vilka det gar att bestimma exakt var dessa héndelser intréffade. Sasom nedan
framgar kan dessa kriterier anvandas for att avgora savil var den skadevallande héndelsen intréffade som var
skadan uppkom, eftersom de ror faktiska omstandigheter som ér tillimpliga pa bada dessa aspekter.

28. Den avgorande faktorn dr huruvida den information som spritts via internet faktiskt kan tankas fa
effekt inom det omrdde dar varumirket ar registrerat.'' Det racker inte att informationens innehall ar
sadant att det kan uppsta intrdng i varumairket, utan det maste konstateras att det finns objektiva
faktorer som gor att man kan urskilja ett agerande som i sig dr sadant att det kan fa effekter i andra
omraden. I detta sammanhang kan flera olika kriterier vara anvéndbara, exempelvis pa vilket sprak
informationen tillhandahalls, hur tillgdnglig den ar och huruvida svaranden har en kommersiell nérvaro
pa marknaden i det omrade dér det nationella varumérket &r skyddat.

29. Vidare bor det faststillas vilken den geografiska omfattningen dr av den marknad som svaranden &r
verksam pa och varifran informationen pd internet har spritts.'> Omstindigheter sisom den ifrégavarande
toppdoménen, adresser och andra uppgifter for lokalisering pa webbplatsen, eller platsen dér den som
ansvarar for informationen har sitt operativa centrum for internetverksamheten, bor harvid beaktas.

30. Hérigenom kan den hinskjutande domstolen avgora huruvida det foreligger sidana medel som
krévs for att a priori orsaka ett faktiskt intrang i ett varumérke i en annan medlemsstat via internet.
Det kan da klarlaggas saval var den skadevillande héndelsen intriffade som var skadan faktiskt
uppkom. Denna losning dr forenlig med det nationella varumairkets territoriella karaktdr, eftersom
utgangspunkten hela tiden &r att den skadliga effekten har uppkommit i den stat ddr varumairket ar
skyddat. Dessutom innebdr detta att kdranden kan vicka talan dér det finns en ndra anknytning
mellan den skadevéllande héndelsen och domstolen, utan att behorigheten splittras upp pa ett sadant
satt att syftet med forordning nr 44/2001 &dventyras. Till detta ska laggas att det dr en losning som é&r
anpassad till de immateriella réttigheternas speciella karaktér, samtidigt som den 6verensstimmer med
den anda som genomsyrar domstolens hittillsvarande réttspraxis.

31. Det dr uppenbart att denna bedomning forutsétter en provning av de faktiska omsténdigheter som
ligger nira en provning i sak, men det dr likvél tvd olika aspekter som inte fir férvixlas med varandra.'
Kriteriet om nodviandiga medel, vilket endast &r relevant vid faststillandet av vilka domstolar som &r
behoriga, avser inte det intrdng som har skett, utan huruvida ett visst agerande kan medfora intrdng.
Denna skillnad mellan de bada aspekterna &ar uppenbar i forevarande mal. Det bor erinras om att den
osterrikiska domstol som provade talan i andra instans ansag sig behorig och dérefter ogillade talan i sak.

2. Det foreslagna kriteriet mot bakgrund av omsténdigheterna i férevarande mal

32. Efter att ha klargjort hur artikel 5.3 i forordning nr 44/2001 ska tolkas ska jag nu avgora vilka
konsekvenserna av forslaget blir mot bakgrund av de ndrmare omstindigheterna i forevarande mal,
detta for att EU-domstolen ska kunna ge den hénskjutande domstolen ett anvéndbart svar.

33. Eftersom sokanden i malet vid den hénskjutande domstolen dr innehavare av varumirket
"Wintersteiger” i Osterrike, innebir de ovan redovisade kriterierna att artikel 5.3 i férordning nr
44/2001 kan aberopas som grund for de oOsterrikiska domstolarnas behorighet. Genom att det har
slagits fast att nodvandiga medel har anvints for att det faktiskt ska kunna uppkomma ett intrang i

11 — Se harvidlag exempelvis domen i malet McBee mot Delica Co., United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005) eller
Tribunal de grande instance de Paris beslut av den 16 maj 2008 i mélet Rueducommerce mot Carrefour Belgium.

12 — Se exempelvis domen i méalet Zippo Manufacturing Company mot Zippo Dot Com, Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania,
952 F. Supp 1119 eller den franska Cour de cassations dom av den 11 januari 2005 i malet Société Hugo Boss mot Société Reemstma
Cigarettenfabriken GmbH.

13 — Se domstolens dom av den 15 maj 1990 i mal C-365/88, Hagen (REG 1990, s. I-1845), punkt 12 och féljande punkter.
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varumairket, har det bekriftats att domstolarna pa den ort dar den skadevallande hdndelsen intriffade
dr behoriga, men dven domstolarna pa den ort dér skadan uppkom, det vill siga domstolarna i det
omrade dér varumarket ér skyddat, i detta fall Osterrike.

34. Det ar i malet utrett att Products 4U ar ett foretag som ar etablerat i Tyskland, men som bedriver
verksamhet i hela vidrlden. Foretaget har emellertid sitt verksamhetscentrum i Tyskland, och viss
reklamverksamhet &dr begrdnsad till detta land, exempelvis bokningen av vissa sokord hos Google.
Svarandens bokning av sokordet "Wintersteiger” begrinsade sig till de soktjanster som Google
erbjuder genom den landspecifika tyska toppdoménen (.de).

35. Det dr uppenbart att intrang i det osterrikiska varumairket riskerar att uppkomma.

36. I malet Google France, vilket handlade om intrang i ett varumirke och inte om domstols
behorighet, slog domstolen fast att ett varumirkes funktion kan skadas “ndr det for
Internetanviandarna, utifrdn sokord som é&r identiska med ett varumaérke, visas en annons fran tredje
man, sdsom en konkurrent till innehavaren av detta varumirke”.' Visserligen konstaterade domstolen
darefter att fragan huruvida det foreligger intrdng beror pa hur annonsen presenteras, men under alla
forhallanden skadas varumaérkets ursprungsangivelsefunktion "nédr annonsen inte majliggor eller endast
med svarighet mojliggor for en normalt informerad och skaligen uppmérksam Internetanvindare att fa
reda pd om de varor och tjanster som avses i annonsen harror fran varumarkesinnehavaren eller fran

ett foretag med ekonomiska band till varumirkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man”."

37. Det bor erinras om att ovanndmnda dom handlade om intrdng som faktiskt hade dgt rum till f5ljd
av bokning av sokord. I férevarande mal, som bara handlar om att bestimma domstols behorighet, bor
enbart risken for intrang beaktas, vilket framgar av punkt 31 i detta forslag till avgorande. Mot
bakgrund av detta dr det uppenbart att bokningen av sokordet i fraga pa den tyska toppdoménen
(.de), dir tyska spraket anvinds och som ir tillginglig i Osterrike som grinsar till Tyskland, a priori
kan ge upphov till ett faktiskt intrang i det Osterrikiska varumérket.

38. Som sokanden har papekat i sitt skriftliga yttrande hindrar den omsténdigheten att bokningen av
sokordet ar geografiskt begransad till Tyskland inte pa nagot sitt varumérket Wintersteigers kunder i
Osterrike fran att anvinda sig av soktjinsten google.de, antingen fran Osterrike eller fran Tyskland.
Att sokandens marknad é&r internationell och att dennes tyska konkurrent opererar frdn en
angrinsande stat och med hjilp av ett medium som google.de, som ir fritt tillgingligt i Osterrike och
dar samma sprak anvénds, dr omstidndigheter som tydligt visar vilka konsekvenser svarandens agerande

objektivt sett far for varumirket "Wintersteiger” i Osterrike.

39. Den omstindigheten att sokordet “Wintersteiger” innehaller en ldnk som leder direkt till
svarandens webbplats, utan ndgon information om att det ror sig om ett nationellt varumarke knutet
till ett Osterrikiskt foretag, ar ytterligare en faktor som objektivt sett kan bidra till att anvindaren, som
kan befinna sig i Osterrike och dir ha obegrinsad tillging till soktjinsten google.de, férvixlar de bada
foretagen, vilka konkurrerar med varandra pa EU:s gemensamma marknad.

40. Foljaktligen anser jag att svaranden mot bakgrund av omstidndigheterna i forevarande mal har
anvint de medel som kravs for att det objektivt sett ska kunna uppkomma ett faktiskt intrang i det
varumirke som har registrerats i Osterrike. Saledes 4r den ort dir skadan intriffade enligt artikel 5.3 i
forordning nr 44/2001 inte bara Tyskland, ddr den skadevéllande héndelsen intriffade, utan dven
Osterrike, eftersom svaranden har agerat pi ett saddant sitt att det kan medfora intrang i det
osterrikiska varumarket.

14 — Dom av den 23 mars 2010 i de forenade malen C-236/08—C-238/08, Google France (REU 2010, s. I-2417), punkt 83.
15 — Domen i det ovanndmnda malet Google France, punkterna 84 och 99 samt punkt 1 i domslutet.
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IV - Forslag till avgorande

41. Mot bakgrund av vad som ovan anforts foreslar jag att domstolen besvarar de tolkningsfragor som
Oberster Gerichtshof (Osterrike) har hanskjutit pa foljande vis:

Vad betriffar agerande via internet som kan medfora intrang i ett nationellt varumirke som &r
registrerat i en medlemsstat ska artikel 5.3 i radets forordning nr 44/2001 av den 22 december 2000
om domstols behdrighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade
tolkas s, att det foreligger behorighet for

— domstolarna i den medlemsstat diar varumarket &r registrerat och

— for domstolarna i den medlemsstat dir nodvandiga medel anvénds for att det ska kunna ske ett
faktiskt intrdng i ett varumirke som &r registrerat i en annan medlemsstat.
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