DOMSTOLENS DOM (Farste Afdeling)

8. juli 2010 (*)

»Varemarker — reklamering pa internettet ved hjeelp af segeord (»keyword
advertising«) — direktiv 89/104/E@F— artikel 5-7 — visning af annoncer ved hjelp af et
sggeord, der er identisk med et varemaerke — visning af annoncer ved hjeelp af sggeord,
der gengiver et varemaerke med »sma skrivefejl« — reklame for brugte varer — varer, der

fremstilles og markedsferes af varemarkeindehaveren — konsumption af
varemearkeretten — anbringelse af etiketter med forhandlerens navn og fjernelse af
etiketter med varemaerket — reklame ved hjelp af en andens varemaerke for brugte varer,
som ud over de af varemarkeindehaveren fremstillede varer omfatter varer med anden
oprindelse«

| sag C-558/08,

angdende en anmodning om praejudiciel afgarelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet
af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afggrelse af 12. december 2008,
indgaet til Domstolen den 17. december 2008, i sagen:

Portakabin Ltd,
Portakabin BV
mod
Primakabin BV,
har
DOMSTOLEN (Farste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne E. Levits, A. Borg
Barthet, M. Ilesi¢ (refererende dommer) og J.-J. Kasel,

generaladvokat: N. Jaaskinen

justitssekreteer: fuldmeegtig C. Strdmholm,

pa grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmgdet den 26. november 2009,
efter at der er afgivet indleeg af:

— Portakabin Ltd og Portakabin BV ved advocaten N.W. Mulder og A. Tsoutsanis

— Primakabin BV ved advocaten C. Gielen og G. Schrijvers


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=89/104,%2B40/94,%2B2008/95,%2B207/2009&docid=83130&pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=218393#Footnote*

— den franske regering ved B. Beaupére-Manokha, som befuldmagtiget

— den italienske regering ved 1. Bruni, som befuldmagtiget, bistaet af avvocato dello
Stato L. Ventrella

— den polske regering ved A. Rutkowska og A. Krainska, som befuldmagtigede

— Kommissionen for De Europeeiske Fallesskaber ved H. Kramer og W. Roels, som
befuldmaegtigede,

og idet Domstolen efter at have hgrt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal
padgmmes uden forslag til afgarelse,

afsagt falgende

Dom

1 Anmodningen om prejudiciel afgarelse vedrarer fortolkningen af artikel 5-7 i Radets farste
direktiv 89/104/E@QF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnermelse af
medlemsstaternes lovgivning om varemarker (EFT 1989 L 40, s. 1), som &ndret ved
aftalen om Det Europziske @konomiske Samarbejdsomrade af 2. maj 1992 (EFT 1994
L 1, s. 3, herefter »direktiv 89/104«).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Portakabin Ltd og
Portakabin BV (herefter under ét »Portakabin«) og Primakabin BV (herefter
»Primakabin«) vedrgrende visningen pa internettet af salgsfremmende link ved hjeelp af
sggeord, som er identiske med eller ligner et varemaerke.

Retsforskrifter

3 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemarket,
bestemmer:

»1. Det registrerede varemerke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde
tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gare erhvervsmaessig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemerket, for varer eller tjenesteydelser af samme art
som dem, for hvilke varemerket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemarket, nar de varer eller tjenesteydelser,
der er daekket af varemerket, er af samme eller lignende art som dem, der er
dekket af det pagaldende tegn, og der som falge heraf i offentlighedens
bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med
varemerket.

2. En medlemsstat kan ligeledes traeffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre
tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gare erhvervsmaessig brug af et tegn, der er
identisk med eller ligner varemerket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end
dem, for hvilke varemarket er registreret, nar varemarket er renommeret i



medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medfgre en utilberlig
udnyttelse af varemarkets serpraeg eller renommé, eller sadan brug ville skade dette
seerpraeg eller renommé.

3. Safremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes
a) at anbringe tegnet pa varerne eller pa deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsfare dem eller oplagre dem med dette formal
eller at tilbyde eller praestere tjenesteydelser under det pageeldende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pagealdende tegn

d) at anvende tegnet pa forretningspapirer og i reklamegjemed.

[...]

5. Stk. 1 til 4 bergrer ikke de i en medlemsstat geldende bestemmelser vedrgrende
beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formal for gje end at
skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, nar der med brug af dette tegn uden
skellig grund tilsigtes en utilbgrlig udnyttelse af varemerkets serpraeg eller renommeé,
eller sadan brug ville skade dette s&rpreaeg eller renommé.«

4 Artikel 6 i direktiv 89/104 med overskriften »Begrensninger i varemarkets retsvirkninger«
bestemmer:

»1. De til varemarket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre
tredjemand i at gere erhvervsmassig brug af:

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrgrende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mangde,
anvendelse, veerdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller
for praestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller
tjenesteydelsen

c) varemarket, nar dette er ngdvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller
tjenesteydelse, navnlig som tilbehgar eller reservedele

for sa vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsfaringsskik.
[...]«

5 Artikel 7 i direktiv 89/104 i dens oprindelige version med overskriften »Konsumption af de
rettigheder, der er knyttet til varemaeerket«, bestemte:

»1. De til varemarket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde
brugen af market for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er
markedsfert inden for Feellesskabet under dette meerke.



2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, safremt skellig grund berettiger indehaveren til at
modsette sig fortsat markedsfering af varerne, isar i tilfelde, hvor disses tilstand er
@ndret eller forringet, efter at de er markedsfart.«

6 | overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europaiske @konomiske
Samarbejdsomrade af 2. maj 1992, sammenholdt med aftalens bilag XVII, punkt 4, er
artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 i den oprindelige version blevet &ndret i forbindelse
med aftalen, idet udtrykket »inden for Fellesskabet« er blevet erstattet af ordene »pa en
kontraherende parts omrade«.

7 Direktiv 89/104 er blevet ophaevet ved Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2008/95/EF
af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om
varemarker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25), der tradte i kraft den 28. november
2008. Henset til tidspunktet for de faktiske omstaendigheder, finder direktiv 89/104 dog
anvendelse pa tvisten i hovedsagen.

Tvisten i hovedsagen og de prajudicielle spgrgsmal

Sgge- og annonceringsydelsen »AdWords«

8 Nar en internetbruger foretager en sggning ved hjalp af et eller flere ord pa segemaskinen
Google, viser denne sggemaskine de websteder, som svarer bedst til disse ord i en
faldende reekkefalge i forhold til relevansen. Der er tale om sakaldte »naturlige«
sggeresultater.

9 Desuden gar den sgge- og annonceringsydelse mod betaling — »AdWords« — som Google
udbyder, det muligt for enhver erhvervsdrivende ved hjelp af et eller flere sggeord at fa
vist et salgsfremmende link til dennes webside, nar der er overensstemmelse mellem
dette eller disse ord og det eller de ord, der indgar i den sggning, som internetbrugeren
foretager 1 sggemaskinen. Dette salgsfremmende link vises i rubrikken
»erhvervsmaessige link«, som enten vises i hgjre side af skeermen, til hgjre for de
naturlige resultater eller gverst pa skaermen, ovenover de pagaldende resultater.

10 Det pagaldende salgsfremmende link ledsages af en kort kommerciel meddelelse.
Sammen udgger linket og meddelelsen den viste annonce i ovennzavnte rubrik.

Anvendelsen af sggeord i hovedsagen

11 Portakabin Ltd fremstiller og leverer mobile byggesystemer og er indehaver af Benelux-
varemaerket PORTAKABIN, som er registreret for varer i klasse 6 (bygninger,
byggedele og byggematerialer af metal) og 19 (bygninger, byggedele og
byggematerialer, som ikke er af metal) i henhold til Nicearrangementet af 15. juni 1957
vedregrende international Kklassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved
registrering af varemaerker, som revideret og &ndret.

12 Portakabin BV er et datterselskab af Portakabin Ltd, hvis aktivitet bestar i salg af gruppens
varer i medfer af en licensret over varemarket PORTAKABIN.

13 Primakabin szlger og udlejer nye og brugte byggemoduler. Ud over produktion og
markedsfering af selskabets egne moduler, sdsom bygningsveern og midlertidige



kontorer, udger en del af Primakabins aktivitet ogsd udlejning og salg af brugte
moduler, herunder moduler, der fremstilles af Portakabin.

14 Primakabin er ikke en del af Portakabin-koncernen.
15 Portakabin og Primakabin udbyder deres varer til salg via deres respektive websider.

16 Primakabin valgte sggeordene »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« og »portocabin«
via sgge- og annonceringsydelsen AdWords. De tre sidste varianter blev valgt for at
undga, at internetbrugere, som foretager en sggning pa de moduler, som Portakabin
fremstiller, ikke kommer frem til Primakabins annonce, fordi de laver sma skrivefejl
ved indtastningen af ordet »portakabin.

17 Oprindeligt var den overskrift i Primakabins annonce, som fremkom efter indtastning af et
af de ovennavnte ord i sggemaskinen, »nye og brugte moduler«. Primakabin sndrede
efterfglgende overskriften til »brugte portakabin-moduler«.

18 Den 6. februar 2006 anlagde Portakabin sag mod Primakabin ved voorzieningenrechter te
Amsterdam (ret, som treeffer afgerelse i sager om forelgbige forholdsregler i
Amsterdam) med pastand om, at denne sidstnavnte under trussel om tvangsbgder blev
palagt at ophgre med enhver brug af tegn, som svarer til varemeerket PORTAKABIN,
herunder sggeordene »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« og »portocabin.

19 Ved dom af 9. marts 2006 afslog voorzieningsenrechter te Amsterdam Portakabins
begeaering. Retten fandt, at Primakabin ikke havde anvendt ordet »portakabin« med
henblik pa at adskille varerne. Primakabin drog desuden ikke utilbgrlig fordel af den
pageldende brug. Selskabet anvendte nemlig ordet »portakabin« med henblik pa at lede
de pageldende personer til dets webside, hvorfra det udbyder salg af »brugte
portakabin-moduler«.

20 Portakabin appellerede denne dom til Gerechthof te Amsterdam. Ved dom af 14. december
2006 ophavede denne ret den pagaeldende dom og forbgd Primakabin at anvende
reklamer med teksten »brugte portakabin-moduler« samt i forbindelse med anvendelse
af sggeordet »portakabin« og varianter heraf at oprette et direkte link til sider pa andre
sider pa dets webside end dem, hvorfra der blev udbudt moduler fremstillet af
Portakabin.

21 Da Gerechtshof te Amsterdam fandt, at brugen af sggeordet »portakabin« og varianter
heraf ikke udgjorde en brug for varer eller tjenesteydelser i henhold til den lovgivning,
som gennemfgrte artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, appellerede Portakabin den
pageldende dom af 14. december 2006 til Hoge Raad der Nederlanden. Denne ret
besluttede at udseette sagen og foreleegge Domstolen falgende praejudicielle spargsmal:

»1) a) Safremt en virksomhed, der handler med bestemte varer eller tjenesteydelser
(herefter »annonceren«) ger brug af muligheden for at lade registrere et
[segeord] hos en udbyder af en sggemaskine pa internettet, som er identisk
med et varemeerke, der er registreret af en anden (herefter
»varemarkeindehaveren«) for lignende varer og tjenesteydelser, og safremt
registreringen af dette sggeord medfarer, at den bruger af internettet og den
pagaeldende sggemaskine, som indtaster det pagaldende ord — uden at dette



er synligt for ham — finder en henvisning til annoncgrens hjemmeside pa
den liste over resultatet af sggningen, som tilvejebringes af udbyderen af
sggemaskinen, gar annoncgren da brug af det registrerede varemaerke i den
forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv
89/104?

b) Gar det herved nogen forskel, om henvisningen angives:

— pa den normale liste over de fundne sider, eller

— i en sektion, der er forbeholdt annoncer, hvilket er angivet?
c) Gar det herved nogen forskel:

— om annoncgren allerede i den henvisning, der findes pa
segemaskineudbyderens hjemmeside, faktisk tilbyder produkter eller
tjenesteydelser, som er identiske med de varer eller tjenesteydelser,
som varemarket er registreret for, eller

— 0m annoncgren pa sin egen hjemmeside, som brugeren af internettet [...]
kan komme ind pa ved at »klikke pa« (»hyperlinking«) henvisningen
pa spgemaskineudbyderens hjemmeside, faktisk tilbyder produkter
eller tjenesteydelser, som er identiske med de varer eller
tjenesteydelser, som varemarket er registreret for?

2) Safremt og i det omfang spergsmal 1 besvares bekraeftende, kan bestemmelsen i
artikel 6, navnlig stk. 1, litra b) og c), i direktiv 89/104 da indebare, at
indehaveren af varemarket ikke kan forbyde den i spgrgsmal 1 nzvnte brug, og i
bekraeftende fald under hvilke omsteendigheder?

3) I det omfang spgrgsmal 1 besvares bekraftende, finder direktivets artikel 7 i direktiv
89/104 da anvendelse, forudsat at et tilbud fra annonceren af den karakter, som er
nevnt i spergsmal 1, [litra a),] angar varer, der er bragt i omseetning inden for
Feellesskabet af varemarkeindehaveren selv eller med dennes samtykke under det
varemarke, der er nevnt i spgrgsmal 1, litra a)]?

4) Har besvarelsen af de foregaende spgrgsmal ogsa gyldighed for de sggeord, der er
registreret af annoncegren, og som er navnt i spgrgsmal 1, hvori varemarket
bevidst er gengivet med sma skrivefejl, hvilket forbedrer sggemulighederne for
den del af offentligheden, der anvender internettet, forudsat at varemerket
gengives korrekt pa annoncgrens hjemmeside?

5) Safremt og i det omfang svaret pa de navnte forelagte spgrgsmal indebeerer, at der
ikke foreligger nogen brug af et varemerke i den forstand, hvori dette udtryk er
anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, kan medlemsstaterne da, hvor der
foreligger en brug af sadanne sggeord, som er omtvistet i denne sag, pa grundlag
af direktivets artikel 5, stk. 5, og i overensstemmelse med de bestemmelser, der
geelder i medlemsstaterne vedrgrende beskyttelse mod brug af et tegn med andet
formal for gje end at skelne mellem varer eller tjenesteydelser, uden videre yde
beskyttelse mod en brug af dette tegn uden skellig grund, som efter
medlemsstaternes domstoles opfattelse tilsigter en utilbarlig udnyttelse af
varemerkets seerpreeg eller renommé eller skader dette, eller indeholder



feellesskabsretten begraensninger for de nationale domstole, der har sammenhang
med svarene pa de foregaende spgrgsmal?«

Om de prajudicielle spargsmal

22 Det farste, det fjerde og det femte spargsmal skal behandles farst, for sa vidt som disse
vedrgrer varemerkeindehaverens ret til i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 at
forbyde en annoncgrs brug som sggeord i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner dette
varemarke. Det andet og det tredje spgrgsmal om artikel 6 og 7 i direktiv 89/104, som
vedrgrer undtagelsestilfeelde, i hvilke varemarkeindehaveren ikke kan udgve sin ret i
henhold til direktivets artikel 5, behandles efterfaglgende.

Om det farste, det fjerde og det femte spgrgsmal vedrarende artikel 5 i direktiv 89/104

Det farste spergsmal, litra a)

23 Tvisten i hovedsagen vedrgrer anvendelsen som sggeord i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet af tegn, som er identiske med eller ligner et
varemarke, uden at indehaveren af varemerket har givet samtykke til denne
anvendelse.

24 Med sit farste spargsmal gnsker den foreleeggende ret neermere bestemt oplyst, om artikel
5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes saledes, at indehaveren af et varemaerke kan
forbyde tredjemand ved hjelp af et sggeord, der er identisk med dette varemerke, og
som tredjemand uden den pageldende indehavers samtykke har valgt i forbindelse med
en sgge- 0g annonceringsydelse pa internettet, at fa vist en annonce for varer eller
tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det naevnte
varemarke er registreret.

25 Som det fremgar af foreleeggelsesafgarelsen, fastslog den pagaldende retsinstans, at
sggeordet »portakabin« var identisk med varemearket »PORTAKABIN«. Det er
endvidere ubestridt, at Primakabins brug af det pageeldende sggeord har til formal og til
folge at at udlgse en visning af annoncer for varer, der er af samme art som dem, for
hvilke det pagaldende varemarke er registreret, dvs. mobile byggesystemer.

26 Falgelig skal det farste spgrgsmal behandles pa grundlag af artikel 5, stk. 1, litra a), i
direktiv 89/104. | medfar af denne bestemmelse kan varemarkeindehaveren forbyde en
brug, der uden hans samtykke foretages af tredjemand, af et tegn, som er identisk med
det pageldende varemarke, nar denne brug sker erhvervsmassigt og finder sted for
varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemarket er registreret,
samt ger indgreb eller kan gere indgreb i varemerkets funktioner (jf. bl.a. dom af
11.9.2007, sag C-17/06, Celine, Sml. I, s. 7041, premis 16, og af 18.6.2009, sag C-
487/07, L’Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, preemis 58).

27 Som Domstolen har fastslaet i preemis 51 og 52 i dom af 23. marts 2010, Google France
0og Google (forenede sager C-236/08 — C-238/08, endnu ikke trykt i Samling af
Afggrelser), er det tegn, der veelges af annoncgren som sggeord i forbindelse med en
sgge- og annonceringsydelse pa internettet, det middel, der anvendes af denne for at



udlgse visningen af hans reklame, og er saledes genstand for »erhvervsmaessig« brug i
henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

28 Der er endvidere tale om en brug for annoncarens varer eller tjenesteydelser (dommen i
sagen Google France og Google, premis 67-69). Denne konstatering afkreftes ikke af
den omstaendighed, der blev fremhavet i indleeggene for Domstolen, at det tegn, der er
identisk med varemeerket — i det foreliggende tilfeelde tegnet »portakabin« — ikke alene
bruges for brugte varer af dette varemarke — dvs. for videresalg af moduler fremstillet
af Portakabin — men ligeledes for andre producenters varer, sasom i det foreliggende
tilfeelde moduler fremstillet af Primakabin eller af andre af Portakabins konkurrenter.
Tveertimod er den brug, som en annoncgr ger af et tegn, der er identisk med en
tredjemands varemarke, med henblik pa at tilbyde internetbrugerne et alternativ til
varemarkeindehaverens tilbud, en brug »for varer eller tjenesteydelser« i henhold til
artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (dommen i sagen Google France og Google,
praemis 70-73).

29 Det folger heraf, at varemarkeindehaveren ikke kan modsatte sig den naevnte brug af et
tegn, der er identisk med hans varemerke, hvis denne brug ikke kan gere indgreb i
varemarkets funktioner (dlommen i sagen L’Oréal m.fl., premis 60, og dommen i sagen
Google France og Google, preemis 76).

30 Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemarkets vaesentligste funktion, som
er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne (herefter
»funktionen som oprindelsesangivelse«), men ligeledes varemarkets gvrige funktioner,
seerligt den funktion, der bestar i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller
kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (dlommen i sagen L’Oréal m.fl.,
praemis 58, og dommen i sagen Google France og Google, praemis 77).

31 Hvad angar brug som sggeord i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse af tegn,
der er identiske med varemarker, har Domstolen i preemis 81 i dommen i sagen Google
France og Google udtalt, at de relevante funktioner, som skal undersgges, er funktionen
som oprindelsesangivelse samt reklamefunktionen.

32 Hvad angar reklamefunktionen fastslog Domstolen, at brugen af et tegn, der er identisk
med en andens varemearke, i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse som
»AdWords« ikke kan gere indgreb i den pagaldende funktion ved varemarket
(dommen i sagen Google France og Google, premis 98, og dom af 25.3.2010, sag C-
278/08, Bergspechte, endnu ikke trykt i Samling af Afgarelser, preemis 33).

33 Denne konklusion geelder ligeledes i det foreliggende tilfeelde, idet hovedsagen vedrarer
valg af sggeord samt visning af annoncer i forbindelse med samme sgge- og
annonceringsydelse, »AdWords«.

34 Hvad angar funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslaet, at spgrgsmalet
om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, nar en annonce fra en
tredjemand ved hjelp af et sggeord, der er identisk med et varemarke, vises for
internetbrugerne, navnlig afhanger af den made, hvorpa den pagaeldende annonce vises.
Der foreligger en kraenkelse af varemarkets funktion som oprindelsesangivelse, safremt
annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt
oplyst og rimeligt opmeerksom, mulighed for at gere sig bekendt med, om de i annoncen



omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrgrer fra varemarkeindehaveren eller fra en
virksomhed, der er gkonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrgrer fra en
tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, premis 83 og 84, samt
Bergspechte-dommen, praemis 35).

35 | den forbindelse har Domstolen ligeledes preciseret, at safremt tredjemands annonce
antyder tilstedeveerelsen af en gkonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og
varemarkeindehaveren, ma det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen
som oprindelsesangivelse. Safremt annoncen, selv om den ikke antyder en gkonomisk
forbindelse, er sa uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en
internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmerksom, ikke pa grundlag af
det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om
annoncgren er en tredjemand i forhold til varemarkeindehaveren, eller om han derimod
er gkonomisk forbundet med varemarkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at
der foreligger et indgreb i den pagaldende funktion ved varemarket (jf. dommen i
sagen Google France og Google, preemis 89 og 90, samt BergSpechte-dommen, preemis
36).

36 Det er i lyset af disse faktorer, at det tilkommer den nationale domstol at vurdere, om der
under de faktiske omsteendigheder i hovedsagen foreligger et indgreb eller en risiko for
indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse.

Det farste spegrgsmal, litra b)

37 Med det farste spargsmal, litra b), gnsker den foreleggende ret nermere bestemt oplyst,
om den beskyttelse, som et varemerke giver dets indehaver, kan have en forskellig
reekkevidde, alt efter om tredjemands annonce, som i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet vises pa grundlag af et sggeord, der er identisk med
det pageldende varemarke, forekommer i en sektion, der er forbeholdt annoncer,
hvilket er angivet.

38 Det er ubestridt, at tvisten i hovedsagen alene vedrgrer brugen af tegn i forbindelse med en
sgge- og annonceringsydelse pa internettet, som resulterer i en visning af en annonce i
rubrikken »erhvervsmessige link« i den sggemaskine, der drives af udbyderen af den
pageeldende tjenesteydelse. Under disse omstendigheder er en undersggelse af den
beskyttelse, som varemarket giver dets indehaver i tilfeelde af visning af tredjemands
annoncer uden for rubrikken »erhvervsmassige link«, uden enhver interesse for tvistens
afgaerelse (jf. analogt dom af 15.6.2006, sag C-466/04, Acereda Herrera, Sml. I, s. 5341,
premis 48, og af 15.4.2010, sag C-215/08, E. Friz, endnu ikke trykt i Samling af
Afggrelser, preemis 22).

39 Det falger heraf, at det er uforngdent at besvare det farste spargsmal, litra b).

Det farste spergsmal, litra c)

40 Med sit farste spargsmal, litra c), gnsker den foreleeggende ret oplyst, hvorvidt der ved
afgerelsen af, om en annoncer ger brug af et tegn, der er identisk med det varemaerke,
som indehaveren af dette kan forbyde brug af, skal sondres mellem den situation, hvori
de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af annoncen, faktisk udbydes til salg i
selve annoncen, saledes som den vises af udbyderen af sgge- og annonceringsydelsen,



og den situation, hvori et sadant salgstilbud alene angives pa annoncgrens webside, og
som internetbrugeren henvises til, safremt der klikkes pa det salgsfremmende link.

41 Som det er bemeerket i denne doms praemis 9 og 10, udlgser brugen af et tegn som sggeord
i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa internettet en visning af en
annonce, som dels bestar af et link, som farer internetbrugeren til annoncgrens webside,
hvis han beslutter sig for at klikke pa linket, og dels af en kommerciel meddelelse.

42 De pageldende link og kommercielle meddelelser er korte og giver almindeligvis ikke
annoncgren mulighed for at affatte preecise salgstilbud eller at give et fuldstendigt
overblik over de typer af varer eller tjenesteydelser, som han markedsfgrer. Denne
omsteendighed andrer imidlertid ikke ved, at den annoncgr, der som sggeord har valgt
et tegn, som er identisk med en andens varemearke, gnsker, at de internetbrugere, som
indtaster dette ord som sggeord, klikker pa den pagaldende annoncers salgsfremmende
link for at blive bekendt med dennes salgstilbud. Der foreligger derfor en brug af tegnet
»for varer eller tjenesteydelser« i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104
(jf. dommen i sagen Google France og Google, preemis 67-73).

43 Det falger heraf, at det ikke er relevant at undersgge, om de i annoncen omhandlede varer
eller tjenesteydelser faktisk udbydes til salg i teksten til annoncen, sadan som den vises
af udbyderen af sgge- og annonceringsydelsen, eller om de alene udbydes pa
annoncgrens webside, som internetbrugeren henvises til, safremt han klikker pa det
salgsfremmende link.

44 Det er principielt heller ikke forngdent at foretage en sadan undersggelse i forbindelse med
vurderingen af, om brugen som sggeord af det tegn, der er identisk med varemerket,
kan gere indgreb i varemerkets funktioner og navnlig i varemerkets funktion som
oprindelsesangivelse. Som det er bemarket i denne doms preemis 34-36, tilkommer det
den nationale domstol pd grundlag af, hvorledes annoncen fremstar i sin helhed, at
bedgmme, om denne giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt
opmarksom, mulighed for at ggre sig bekendt med, om annoncgren er en tredjemand i
forhold til varemerkeindehaveren, eller om han derimod er gkonomisk forbundet med
varemarkeindehaveren. Den omstandighed, at der foreligger eller ikke foreligger et
faktisk salgstilbud vedrgrende de pagaldende varer eller tjenesteydelser i annoncen, er
som hovedregel ikke et afgarende forhold ved denne vurdering.

Det fjerde spgrgsmal

45 Med sit fjerde spgrgsmal ensker den foreleggende ret nermere bestemt oplyst, om
indehaveren af et varemerke under samme omstendigheder som dem, der finder
anvendelse i tilfelde af en tredjemands brug af et segeord, der er identisk med et
varemerke, kan forbyde en tredjemand at gere brug af segeord, som gengiver
varemarket med »sma skrivefejl«.

46 Dette spargsmal rejses som falge af den i denne doms praemis 16 anfgrte omstendighed, at
Primakabin ikke kun valgte sggeordet »portakabin«, men ligeledes sggeordene
»portacabing, »portokabin« og »portocabin«.

47 | den forbindelse bemarkes, at et tegn er identisk med et varemarke, safremt det uden
e@ndring eller tilfgjelse reproducerer alle de bestanddele, der udger varemarket, eller



safremt tegnet, nar det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er sa ubetydelige, at
de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger (dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ
Diffusion, Sml. I, s. 2799, preemis 54, og BergSpechte-dommen, premis 25).

48 Hvad angar sggeord, der gengiver et varemarke med sma skrivefejl, er det ubestridt, at de
ikke gengiver alle de bestanddele, der udger varemerket. De kan imidlertid anses for at
udvise forskelle, der er sd ubetydelige, at de kan blive overset af en
gennemsnitsforbruger som omhandlet i den retspraksis, der er navnt i denne doms
forudgaende preemis. Det tilkommer den nationale domstol pa baggrund af samtlige de
oplysninger, den rader over, at vurdere, om de pageldende tegn skal kvalificeres
saledes.

49 | tilfelde af, at den pageaeldende domstol fastslar, at der ikke foreligger identitet mellem
varemarket og de sggeord, der gengiver dette sidstnevnte med sma skrivefejl,
tilkommer det ogsa denne at undersgge, om disse sggeord ligner det pagaldende
varemerke i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

50 | dette sidstnaevnte tilfeelde, hvor tredjemand gar brug af et tegn, der ligner et varemeerke,
for varer eller tjenesteydelser, som er af samme art som dem, for hvilke varemarket er
registreret, kan varemerkeindehaveren alene modsatte sig brugen af det pagaeldende
tegn, safremt der foreligger risiko for forveksling (dommen i sagen Google France og
Google, preemis 78, og Bergspechte-dommen, praemis 22).

51 Ved risikoen for forveksling forstas risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de
pageeldende varer eller tjenesteydelser hidrarer fra den samme virksomhed eller i givet
fald fra gkonomisk forbundne virksomheder (jf. bl.a. dom af 22.6.1999, sag C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, premis 17, af 6.10.2005, sag C-120/04,
Medion, Sml. I, s. 8551, preemis 26, og af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas
Benelux, Sml. I, s. 2439, premis 28).

52 Det folger heraf, at i tilfelde af, at reglen i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 finder
anvendelse i hovedsagen, pahviler det den nationale domstol at fastsla, at der foreligger
en risiko for forveksling, nar der for internetbrugerne pa grundlag af et sggeord, der
ligner et varemaerke, vises en annonce tilhgrende en tredjemand, som ikke eller kun med
vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmarksom,
mulighed for at gere sig bekendt med, om de af annoncen omfattede varer eller
tjenesteydelser hidrgrer fra varemarkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er
gkonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrgrer fra tredjemand (BergSpechte-
dommen, premis 39).

53 De preciseringer, der er anfgrt i denne doms praeemis 35, finder anvendelse analogt.

54 Pa baggrund af det ovenstaende skal det farste og det fjerde spergsmal besvares med, at
artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes saledes, at indehaveren af et varemarke
kan forbyde en annoncar at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art
som dem, for hvilke det pagaeldende varemarke er registreret, ved hjeelp af et sggeord,
der er identisk med eller ligner det pagaldende varemeerke, og som annoncgren uden
samtykke fra den pageldende indehaver har valgt i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet, safremt den naevnte reklame ikke eller kun med
vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gare sig bekendt



med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrgrer fra
varemarkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er gkonomisk forbundet med denne,
eller derimod hidrgrer fra en tredjemand.

Det femte spgrgsmal

55 Da det femte spargsmal er stillet for det ene tilfeelde, at Domstolen skulle fastsla, at en
annoncgrs brug som sggeord i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa
internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner en tredjemands varemarke, ikke
kan udggre en brug i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, er det, henset til
besvarelsen af det farste og det fjerde spargsmal, uforngdent at besvare dette spargsmal.

Det andet spgrgsmal om artikel 6 i direktiv 89/104

56 Med sit andet spargsmal gnsker den foreleggende ret oplyst, om en annoncgr kan
paberabe sig undtagelsen i artikel 6 i direktiv 89/104 og navnlig undtagelsen i artiklens
stk. 1, litra b) og c), med henblik pa som sggeord i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner et
varemarke, selv om der er tale om en brug, der henhgrer under direktivets artikel 5.

57 Artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 tilsigter ved at begrense virkningerne af
varemarkeindehaverens rettigheder i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 at forene de
grundleeggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemeerkerettighederne og
varernes og tjenesteydelsernes frie beveegelighed inden for Fellesskabet (jf. dom af
23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, premis 62, og af 17.3.2005, sag C-
228/03, Gillette Company og Gillette Group Finland, Sml. I, s. 2337, preemis 29, samt
dommen i sagen adidas og adidas Benelux, premis 45).

58 Artikel 6, stk. 1, bestemmer serligt, at varemarkeindehaveren ikke kan forbyde
tredjemand at gare erhvervsmassig brug af »a) sit eget navn og sin adresse«, »h)
angivelser vedrgrende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mangde,
anvendelse, verdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for
praestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen«
eller »c) varemaerket, nar dette er ngdvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller
tjenesteydelse, navnlig som tilbehar eller reservedele«.

59 Da det ikke er bestridt, at artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 er uden relevans for
lasningen af hovedsagen, skal det farst undersgges, om bestemmelsen i artikel 6, stk. 1,
litra b), kan finde anvendelse.

60 | den forbindelse bemarkes, saledes som Kommissionen for De Europziske Fallesskaber
har anfart, at som hovedregel tilsigter brug som sggeord i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner en
tredjemands varemarke, ikke at angive en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser,
der udbydes af den tredjemand, som foretager den pagzldende brug, og den henhgrer
folgelig ikke under artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

61 Den modsatte konklusion ma imidlertid drages under serlige omsteendigheder, som skal
bedgmmes af den nationale ret. Det tilkommer derfor den foreleeggende ret pa grundlag
af en fuldsteendig undersggelse af den sag, der er indbragt for den, at efterprave, om



Primakabin ved dens brug som sggeord af tegn, der er identiske med eller ligner
varemarket PORTAKABIN, ger brug af beskrivende angivelser i henhold til den
pagzldende bestemmelse i direktiv 89/104. | forbindelse med denne bedgmmelse skal
den tage hensyn til den omstendighed, at ordet »portakabin« ifalge de oplysninger, som
Primakabin gav under retsmgdet for Domstolen, ikke er blevet anvendt som en
artsbetegnelse.

62 Hvad dernast angar det tilfelde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv
89/104, dvs. en brug af varemearket, hvor dette er »ngdvendigt for at angive
anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehgr eller reservedele«, er
det gjort geeldende i de fleste indleeg afgivet for Domstolen, at det er usandsynligt, at
Primakabins brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemaerket PORTAKABIN,
kan kvalificeres saledes. Da de retlige og faktuelle rammer imidlertid fastleegges af den
foreleeggende ret, og da denne sidstnevnte ikke vil udelukke, at det tilfeelde, der er
omhandlet i den pagaldende bestemmelse i direktiv 89/104, foreligger i hovedsagen,
skal der gives nogle oplysninger herom.

63 Som Domstolen allerede har preciseret, er anvendelsen af varer »som tilbehar eller
reservedele« af lovgiver kun angivet som et eksempel, idet dette er en almindelig
forekommende situation, hvor det er ngdvendigt at anvende et varemarke for at angive
anvendelsen af en vare. Anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 er
saledes ikke begrenset til denne situation (dommen i sagen Gillette Company og
Gillette Group Finland, preemis 32).

64 De situationer, der er omfattet af den pagealdende artikel 6, stk. 1, litra c), skal imidlertid
begreenses til dem, der svarer til formalet med bestemmelsen. Formalet med artikel 6,
stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 er, saledes som Portakabin og Kommissionen med rette
har gjort geeldende, at gare det muligt for leverandgrer af varer eller tjenesteydelser,
som supplerer de varer eller tjenesteydelser, som varemerkeindehaveren udbyder, at
bruge dette varemarke med henblik pa at oplyse offentligheden om en brugsmaessig
forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og varemarkeindehaverens varer
eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dommen i sagen Gillette Company og Gillette
Group Finland, preemis 33 og 34).

65 Det tilkommer den foreleeggende ret at undersgge, om Primakabins brug af et tegn, der er
identisk med varemaerket PORTAKABIN, for sa vidt angar de varer, der udbydes til
internetbrugerne af Primakabin, henhgrer under det tilfeelde, der er omhandlet i den
pageldende artikel 6, stk. 1, litra c), som beskrevet ovenfor.

66 | tilfelde af, at den foreleeggende ret fastslar, at der i hovedsagen foreligger en af de
former for brug, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 89/104,
pahviler det den endeligt at efterprgve, hvorvidt betingelsen om, at denne brug foretages
I overensstemmelse med redelig markedsfaringsskik, er opfyldt.

67 Denne betingelse udtrykker en forpligtelse til at handle pa en made, der er loyal i forhold
til varemarkeindehaverens legitime interesser. Spgrgsmalet om, hvorvidt betingelsen er
opfyldt, skal bl.a. bedemmes under hensyn til det omfang, hvori tredjemands brug i den
pagaldende kundekreds, eller i det mindste i en betragtelig del af denne kundekreds,
opfattes som angivelse af en forbindelse mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser
og dem, der udbydes af varemarkeindehaveren eller af en person, der er berettiget til at



anvende varemarket, samt i hvilket omfang tredjemand burde have indset dette (dom af
16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, preemis 82 og 83, samt
Céline-dommen, praemis 33 og 34).

68 Som det blev bemarket i besvarelsen af det farste og det fjerde prejudicielle spergsmal,
henhgrer en annoncers brug i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa
internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemarke, imidlertid under
artikel 5, stk. 1, direktiv 89/104, safremt den foretages pa en sadan made, at en
internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmerksom, ikke eller kun med
vanskelighed kan ggre sig bekendt med, om de varer eller tjenesteydelser, der er
omfattet af annoncen, hidrgrer fra varemarkeindehaveren eller fra en virksomhed, der
er gkonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrgrer fra en tredjemand.

69 Det fremgar saledes, at de omstendigheder, hvorunder indehaveren af et varemarke i
henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 kan forbyde en annoncers brug som
sggeord af et tegn, der er identisk med eller ligner det pageaeldende varemaerke, henset til
den retspraksis, der er anfart i denne doms praemis 67, klart kan omfatte en situation,
hvorunder annoncgren ikke kan pasta, at han handler i overensstemmelse med redelig
markedsfaringsskik, og saledes ikke med fgje kan paberabe sig undtagelsen i det
pagzldende direktivs artikel 6, stk. 1.

70 | den forbindelse ma det fastslas, dels at et af kendetegnene ved den situation, der er
omhandlet i denne doms praemis 68, netop bestar i den omstendighed, at annoncen kan
fore til, at i det mindste en betydelig del af den tilsigtede kundekreds skaber en
forbindelse mellem de varer og tjenesteydelser, som den omfatter, og de varer og
tjenesteydelser, som tilhgrer varemzrkeindehaveren eller personer, der har ret til at
bruge maerket, og dels, at i tilfeelde af, at den nationale domstol fastslar, at annoncen
ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for
at gere sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser
hidrgrer fra varemearkeindehaveren eller tveertimod hidrgrer fra en tredjemand, er det
lidet sandsynligt, at annoncgren serigst kan havde, at han ikke var vidende om denne
tvetydighed ved annoncen. Det er nemlig annoncgren selv, som i forbindelse med sin
markedsferingsstrategi og med sit fulde kendskab til den erhvervssektor, han opererer
inden for, har udvalgt et sggeord, som svarer til en tredjemands varemarke, og som selv
eller med bistand fra udbyderen af sgge- og annonceringsydelsen har affattet annoncen
og saledes har bestemt udformningen af denne.

71 Henset til det ovenfor anfarte i det hele, ma det fastslas, at i den situation, der er beskrevet
i denne doms preemis 54 og 68, kan annoncgren principielt ikke haevde at have handlet i
overensstemmelse med redelig markedsfgringsskik. Det pahviler imidlertid den
foreleeggende ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold for at vurdere,
om der foreligger eventuelle oplysninger, der kan fare til en modsat konklusion (jf. i
denne retning dom af 7.1.2004, sag C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, s. 691,
premis 26, samt Anheuser-Busch-dommen, preemis 84 og den deri naevnte retspraksis).

72 Pa baggrund af det ovenstdende skal det andet spargsmal besvares med, at artikel 6 i
direktiv 89/104 skal fortolkes saledes, at nar annoncgrers brug som sggeord i
forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa internettet af tegn, der er identiske
med eller ligner varemerker, kan forbydes i henhold til direktivets artikel 5, kan disse
annoncgrer som hovedregel ikke paberabe sig undtagelsen i denne artikel 6, stk. 1, for



ikke at blive ramt af dette forbud. Det pahviler imidlertid den nationale ret pa grundlag
af sagens konkrete omstendigheder at efterprgve, hvorvidt der faktisk ikke foreligger en
brug i henhold til den navnte artikel 6, stk.1, som kan anses for at veere foretaget i
overensstemmelse med redelig markedsfaringsskik.

Det tredje spargsmal om artikel 7 i direktiv 89/104

73 Med sit tredje spgrgsmal gnsker den foreleeggende ret nermere bestemt oplyst, om en
annoncegr under omstendigheder som de i hovedsagen omhandlede kan paberabe sig
undtagelsen i artikel 7 i direktiv 89/104 med henblik pa som sggeord i forbindelse med
en sgge- og annonceringsydelse pa internettet at bruge et tegn, der er identisk med eller
ligner et varemarke, selv om der er tale om en brug, som henhgrer under direktivets
artikel 5.

74 Artikel 7 i direktiv 89/104 indeholder en undtagelse til varemarkeindehaverens eneret i
henhold til direktivets artikel 5, idet den bestemmer, at den pagealdende indehavers ret
til at forbyde tredjemand at bruge sit varemarke konsumeres for sa vidt angar varer, der
markedsfares i E@S under varemerket af indehaveren eller med hans samtykke,
medmindre der foreligger skellige grunde, der berettiger indehaveren til at modszette sig
fortsat markedsfgring af de pagaldende varer (jf. bl.a. BMW-dommen, pramis 29, samt
dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi
Strauss, Sml. 1, s. 8691, premis 40, og af 23.4.2009, sag C-59/08, Copad, Sml. I, s.
3421, preemis 41).

75 Indledningsvis bemarkes, saledes som det fremgar af foreleggelsesafgarelsen, at den
reklame, som Primakabin har udgvet pa grundlag af sggeord, som er identiske med eller
ligner Portakabins varemaerke, i vidt omfang vedrgrer brugte byggemoduler, som
oprindeligt blev fremstillet af dette sidstnevnte selskab. Det er ligeledes ubestridt, at
disse varer af Portakabin blev markedsfart i EQJS under varemaerket PORTAKABIN.

76 Det kan dernast ikke bestrides, at tredjemands videresalg af brugte varer, som oprindeligt
blev markedsfert under varemarket af varemarkeindehaveren eller af en person, der var
bemyndiget hertil af varemarkeindehaveren, udger en »fortsat markedsfering af
varerne« i henhold til artikel 7 i direktiv 89/104, og at brugen af varemeerket i
forbindelse med dette videresalg derfor alene kan forbydes af den pagealdende
indehaver, safremt »skellig grund« i henhold til stk. 2 i den nevnte artikel berettiger
indehaveren til at modsette sig denne markedsfering (jf. analogt BMW-dommen,
premis 50).

77 Det falger endelig af fast retspraksis, at nar varer, der er forsynet med et merke, er blevet
markedsfert i E@S af indehaveren af market eller med hans samtykke, har en
forhandler, ud over at videreforhandle disse varer, ligeledes mulighed for at bruge
meerket til at gore offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varerne (dom af
4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, preemis 38, og BMW-
dommen, praemis 48).

78 Det folger af disse bemarkninger, at en varemearkeindehaver ikke kan forbyde en
annoncer ved hjelp af et sggeord, der er identisk med eller ligner det pageeldende
varemarke, og som annoncgren uden indehaverens samtykke har valgt i forbindelse
med en sgge- og annonceringsydelse pa internettet, at reklamere for videresalg af brugte



varer, der oprindeligt blev markedsfgrt 1 E@S under dette varemerke af
varemarkeindehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger en skellig
grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, som berettiger indehaveren til at
modseette sig en sadan reklamering.

79 En sadan skellig grund foreligger b.la., safremt annoncarens brug af et tegn, der er identisk
med eller ligner et varemarke, tilfgjer dette varemearkes omdgmme alvorlig skade
(dommen i sagen Parfums Christian Dior, preemis 46, og BMW-dommen, preemis 49).

80 Der foreligger ligeledes en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, safremt
forhandleren gennem sin annoncering ved hjeelp af det tegn, der er identisk med eller
ligner varemarket, giver indtryk af, at der bestar en erhvervsmaessig forbindelse mellem
forhandleren og varemarkeindehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed
tilhgrer varemaerkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der bestar en serlig
forbindelse mellem de to virksomheder. En annoncepraksis reklame, der kan give et
sadant indtryk, er nemlig ikke ngdvendig for at sikre fortsat markedsfaring af de varer,
der er markedsfart under merket af indehaveren eller med hans samtykke, og saledes
for at sikre, at formalet med konsumptionsreglen i direktivets artikel 7 nas (jf. i denne
retning BMW-dommen, premis 51 og 52, samt dom af 26.4.2007, sag C-348/04,
Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391, praemis 46).

81 Det folger heraf, at de omstendigheder, der er omhandlet i denne doms praemis 54, og
hvorunder varemarkeindehaveren i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 kan
forbyde en annoncgrs brug som sggeord af et tegn, der er identisk med eller ligner det
pagxldende varemarke, dvs. de omstendigheder, hvor annoncgrens brug af det
pagzldende tegn ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er
almindeligt oplyst og rimeligt opmaerksom, mulighed for at gere sig bekendt med, om
de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrgrer fra
varemerkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er gkonomisk forbundet med denne,
eller tveertimod hidrerer fra en tredjemand, svarer til en situation, hvor direktivets artikel
7, stk. 2, finder anvendelse, og hvor annoncgren derfor ikke kan paberabe sig
bestemmelsen direktivets artikel 7, stk. 1, om konsumption af de rettigheder, der er
knyttet til varemaerket.

82 Som det er bemarket i denne doms preemis 34-36 samt i preemis 52 og 53, pahviler det
sdledes den nationale ret at bedgmme, om Primakabins annoncer, sadan som de
praesenterede sig, nar internetbrugere foretog en sggning pa ordene »portakabing,
»portacabin, »portokabin« og »portocabing, gav en internetbruger, der er almindeligt
oplyst og rimeligt opmarksom, mulighed for at gare sig bekendt med, om Primakabin
er en tredjepart i forhold til Portakabin eller tveertimod er gkonomisk forbundet med
denne.

83 Den foreleeggende ret skal imidlertid gives nogle — ganske vist ikke udtemmende —
oplysninger, saledes at den pa passende made kan treffe afgerelse om spgrgsmalet pa
grundlag af den szrlige karakter ved salg af brugte varer. Disse oplysninger vedrarer tre
forhold, som parterne i hovedsagen fremhavede i deres indleeg for Domstolen, nemlig
for det farste de erhvervsdrivendes samt forbrugernes interesse i, at salget af brugte
varer pa internettet ikke begrenses i urimeligt omfang, for det andet behovet for en
transparent kommunikation vedrgrende saddanne varers oprindelse og for det tredje den
omstendighed, at Primakabins annonce, hvori der tales om »brugte portakabin-



moduler«, ikke kun ledte internetbrugeren til salgstiloud pa varer, der blev fremstillet af
Portakabin, men ligeledes til salgstilbud pa varer fra andre fabrikanter.

84 Hvad angar det farste af disse forhold ma der tages hensyn til den omstzndighed, at salg
af brugte varer, som er forsynet med et varemarke, er en veletableret handelsform, som
forbrugeren er fortrolig med. Det kan derfor ikke pa grundlag af den blotte
omstaendighed, at annoncgren bruger en andens varemerke med tilfgjelse af ord, som
angiver, at den omhandlede vare er genstand for videresalg, sdsom »anvendt« eller
»brugt«, fastslds, at annoncen skaber det indtryk, at der foreligger en gkonomisk
forbindelse mellem forhandleren og varemarkeindehaveren, eller at den alvorligt skader
varemearkets omdgmme.

85 Hvad angar det andet af de pageeldende forhold har Portakabin anfart, at Primakabin fra de
brugte byggemoduler, som selskabet solgte, fjernede angivelsen af varemerket
»PORTAKABIN« og erstattede denne med angivelsen »Primakabin«. Til stette for
denne pastand vedlagde Portakabin sine skriftlige indleg et dokument, hvoraf det
fremgar, at der for de internetbrugere, som klikkede pa annoncen »brugte portakabin-
moduler«, blev vist mobile byggesystemer med angivelsen »Primakabin«. Under
retsmgdet bekraeftede Primakabin som svar pa et spgrgsmal fra Domstolen denne
praksis med paferelse af nye etiketter, idet selskabet understregede, at det alene havde
benyttet en sadan praksis i et begraenset antal tilfalde.

86 | den forbindelse bemarkes, at nar en forhandler uden samtykke fra indehaveren af et
varemarke fjerner angivelsen af dette varemarke pa varerne (»de-branding«) og
erstatter denne angivelse med en etikette med forhandlerens navn, sdledes at det
varemarke, der tilhgrer fabrikanten af de omhandlede varer, er fuldstendigt skjult, kan
varemarkeindehaveren modsatte sig, at forhandleren bruger det pagaldende
varemerke til at reklamere for dette videresalg. | dette tilfeelde foreligger der nemlig et
indgreb i varemarkets vesentligste funktion, som er at angive og garantere varens
oprindelse, og forbrugeren forhindres i at adskille de wvarer, der hidrerer fra
varemarkeindehaveren, fra dem, der hidrgrer fra forhandleren eller andre tredjemaend
(jf. 1 denne retning dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, og
dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., preemis 14, 32 og 45-47).

87 Hvad angar det tredje af de i denne doms preemis 83 navnte forhold er det ubestridt
mellem parterne i hovedsagen, at annoncen »brugte portakabin-moduler«, som
Primakabin sgrgede for blev vist, nar internetbrugere indtastede ordet »portakabing,
»portacabing, »portokabin« eller »portocabin« i segemaskinen, ved internetbrugeres
klik pa det salgsfremmende link ledte til »web«-sider, hvorfra Primakabin ud over varer,
der oprindeligt var fremstillet og markedsfert af Portakabin, udbgd varer af andre
meerker til salg.

88 Portakabin er af den opfattelse, at det salgsfremmende link, som Primakabin skabte pa
grundlag af tegn, der er identiske med eller ligner varemeaerket PORTAKABIN, under
disse omstendigheder er vildledende. Primakabin drog endvidere stgrre fordel end
ngdvendigt af varemarket PORTAKABIN’s renommé og kraenkede dette renommé
alvorligt.

89 Som Domstolen allerede har fastslaet, er den blotte omstendighed, at en forhandler drager
fordel af brugen af tredjemands varemarke ved, at den i gvrigt korrekte og loyale



videresalgsreklame for de varer, der er dakket af varemerket, giver hans egen
virksomhed en aura af kvalitet, imidlertid ikke en skellig grund i henhold til artikel 7,
stk. 2, 1 direktiv 89/104 (BMW-dommen, preemis 53).

90 Det ma herved antages, at en forhandler, som markedsfarer brugte varer, der er af en
anden persons merke, og som er specialiseret i salg af disse varer, kun vanskeligt kan
oplyse sine potentielle kunder om dette forhold uden at gare brug af dette varemarke
(jf. analogt BMW-dommen, praemis 54).

91 Under omstendigheder, som er karakteriseret ved specialisering i videresalg af varer, der
er af en anden persons marke, kan det ikke forbydes forhandleren at gare brug af dette
varemarke ved reklamering over for offentligheden for sin videresalgsvirksomhed, som
ud over salg af brugte varer forsynet med det pageeldende varemarke omfatter salg af
andre brugte varer, medmindre videresalget af disse gvrige varer, henset til maengden,
praesentationen eller den darlige kvalitet, risikerer alvorligt at forringe det image, som
det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemerke.

92 Pa baggrund af det ovenstaende skal det tredje spgrgsmal besvares med, at artikel 7 i
direktiv 89/104 skal fortolkes séaledes, at indehaveren af et varemarke ikke kan forbyde
en annoncer ved hjelp af et tegn, der er identisk med eller ligner det pageeldende
varemaerke, og som annoncgren uden samtykke fra den pagealdende indehaver har valgt
som sggeord i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa internettet, at
reklamere for videresalg af varer, der er fremstillet af denne indehaver og markedsfart i
E@S af indehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger en skellig
grund i henhold til den pageldende artikels stk. 2, som berettiger den pageeldende
indehaver til at modsette sig en sadan reklame, sdsom at brugen af det pagaldende tegn
skaber det indtryk, at der foreligger en gkonomisk forbindelse mellem forhandleren og
varemarkeindehaveren, eller en brug, der paferer tilfgjer varemeerkets omdgmme
alvorlig skade.

93 Den nationale ret, som det tilkommer at bedgmme, om der foreligger en sadan skellig
grund i den sag, der er indbragt for den:

— kan ikke fastsla, at annoncen skaber det indtryk, at der foreligger en gkonomisk
forbindelse mellem forhandleren og varemarkeindehaveren, eller alvorligt skader
varemarkets omdgmme, pa grundlag af den blotte omstendighed, at en annoncer
bruger en andens varemarke med tilfgjelse af ord, som angiver, at de pagaeldende
varer er genstand for videresalg, sasom »anvendt« eller »brugt«

— skal fastsla, at der foreligger skellig grund, safremt forhandleren uden samtykke fra
indehaveren af det varemerke, han ger brug af i reklamen for hans
videresalgsvirksomhed, har fjernet angivelsen af dette varemarke pa de varer,
som den pagaldende indehaver har fremstillet og markedsfart, og erstattet denne
angivelse med en etikette med forhandlerens navn, saledes at det pageldende
varemearke er skjult, og

— skal kende for ret, at det ikke kan forbydes en forhandler, der er specialiseret i salg af
brugte varer, som er af en anden persons merke, at gare brug af dette varemaerke
med henblik pa reklamering over for offentligheden for sin salgsvirksomhed, som
ud over salg af brugte varer under det pagaldende varemarke omfatter salg af
andre brugte varer, medmindre videresalget af disse @vrige varer, henset til



mangden, praesentationen eller den darlige kvalitet, risikerer alvorligt at forringe
det image, som det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemeerke.

Sagens omkostninger

94 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den sag, der verserer
for den foreleggende ret, tilkommer det denne at treeffe afgarelse om sagens
omkostninger. Bortset fra de naevnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i
forbindelse med afgivelse af indleeg for Domstolen, ikke erstattes.

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

1) Artikel 5, stk. 1, i Radets direktiv 89/104/E@F af 21. december 1988 om
indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemarker, som
andret ved aftalen om Det Europaiske @konomiske Samarbejdsomrade af 2.
maj 1992, skal fortolkes saledes, at indehaveren af et varemarke kan forbyde
en annoncgr at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art
som dem, for hvilke det pageldende varemarke er registreret, ved hjelp af
et sggeord, der er identisk med eller ligner det pageeldende varemarke, og
som annoncgren uden samtykke fra den pagaldende indehaver har valgt i
forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa internettet, sdfremt den
naevnte reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige
internetbruger mulighed for at gere sig bekendt med, om de i annoncen
omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrgrer fra varemearkeindehaveren
eller fra en virksomhed, der er gkonomisk forbundet med denne, eller
derimod hidrgrer fra en tredjemand.

2) Artikel 6 i direktiv 89/104, som &ndret ved aftalen om Det Europeiske
@konomiske Samarbejdsomrade af 2. maj 1992, skal fortolkes saledes, at nar
annoncgrers brug som sggeord i forbindelse med en sgge- og
annonceringsydelse pa internettet af tegn, der er identiske med eller ligner
varemearker, kan forbydes i henhold til direktivets artikel 5, kan disse
annoncgrer som hovedregel ikke paberabe sig undtagelsen i denne artikel 6,
stk. 1, for ikke at blive ramt af dette forbud. Det pahviler imidlertid den
nationale ret pa grundlag af sagens konkrete omsteendigheder at efterprave,
hvorvidt der faktisk ikke foreligger en brug i henhold til den pageldende
artikel 6, stk.1, som kan anses for at veere foretaget i overensstemmelse med
redelig markedsfgringsskik.

3) Artikel 7 i direktiv 89/104, som &ndret ved aftalen om Det Europeiske
@konomiske Samarbejdsomrade af 2. maj 1992, skal fortolkes saledes, at
indehaveren af et varemarke ikke kan forbyde en annoncer ved hjelp af et
tegn, der er identisk med eller ligner det pagealdende varemarke, og som
annoncgren uden samtykke fra den pageldende indehaver har valgt som
sggeord i forbindelse med en sgge- og annonceringsydelse pa internettet, at
reklamere for videresalg af varer, der er fremstillet af denne indehaver og
markedsfgrt i Det Europziske @konomiske Samarbejdsomrade af
indehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger en skellig
grund i henhold til den pagaldende artikels stk. 2, som berettiger den



pagaldende indehaver til at modsatte sig en sadan reklame, sasom at brugen
af det pagaldende tegn skaber det indtryk, at der foreligger en gkonomisk
forbindelse mellem forhandleren og varemarkeindehaveren, eller brugen
pafarer varemarkets omdgmme alvorlig skade.

Den nationale ret, som det tilkommer at bedemme, om der foreligger en
sadan skellig grund i den sag, der er indbragt for den:

— kan ikke fastsla, at annoncen skaber det indtryk, at der foreligger en
gkonomisk forbindelse mellem forhandleren 0g
varemarkeindehaveren, eller alvorligt skader varemearkets omdgmme,
pa grundlag af den blotte omstendighed, at en annoncgr bruger en
andens varemarke med tilfgjelse af ord, som angiver, at de pagaldende
varer er genstand for videresalg, sdasom »anvendt« eller »brugt«

— skal fastsla, at der foreligger skellig grund, safremt forhandleren uden
samtykke fra indehaveren af det varemerke, han ger brug af i
reklamen for hans videresalgsvirksomhed, har fjernet angivelsen af
dette varemarke pa de varer, som den pageldende indehaver har
fremstillet og markedsfart, og erstattet denne angivelse med en etikette
med forhandlerens navn, saledes at det pagaeldende varemerke er
skjult, og

— skal kende for ret, at det ikke kan forbydes en forhandler, som er
specialiseret i salg af brugte varer, som er af en anden persons
varemearke, at ggre brug af dette varemarke med henblik pa
reklamering over for offentligheden for sin salgsvirksomhed, som ud
over salg af brugte varer under det pageeldende varemarke omfatter
salg af andre brugte varer, medmindre videresalg af disse gvrige varer,
henset til maengden, prasentationen eller den darlige kvalitet, risikerer
alvorligt at forringe det image, som det er lykkedes indehaveren at
skabe omkring sit varemaerke.

Underskrifter

* Processprog: nederlandsk.
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