1.

Asia C-278/08

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule
Edi Koblmiiller GmbH

vastaan

Giinther Guni ja trekking.at Reisen GmbH

(Oberster Gerichtshofin esittima ennakkoratkaisupyynto)

Tavaramerkit — Internet — Avainsanoihin perustuva mainonta (keyword
advertising) — Tavaramerkkien kanssa samoihin tai samankaltaisiin avainsanoihin
perustuva sellaisten linkkien esittdminen, jotka johtavat kyseisten tavaramerkkien

haltijoiden kilpailijoiden sivustoille — Direktiivi 89/104/ETY — 5 artiklan 1 kohta

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmaéinen jaosto) 25.3.2010

Tuomion tiivistelma

Jdsenvaltioiden lainsdddédnnon lihentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Tavaramerkin haltijan oikeus kieltid kolmatta kiyttimdstd samaa tai samankaltaista
merkkid samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Direktiivin 5 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin kiyttiminen — Kiésite

(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)
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2. Jdsenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —

Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd kolmatta kayttdmdstd samaa tavaramerkkid samoja
tavaroita varten — Mainonta internetin indeksointipalvelussa — Vahingon aiheuttaminen

alkuperdn osoittamistehtdvdille

(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Jdsenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104 —
Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd kolmatta kiyttamdstd samaa tai samankaltaista
merkkid samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Mainonta internetin

indeksointipalvelussa — Sekaannusvaara

(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohta)

Koska merkki, jonka mainostaja on valin-
nut avainsanaksi internetin indeksoin-
tipalvelussa, on mainostajan kayttdma
keino tdmdn mainoksen esittdmisen
aikaansaamiseksi, se kayttda sitd tavara-
merkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetussa "elinkeinotoiminnassa”
Kysymys on lisdksi kdytostd mainostajan
tavaroita tai palveluja varten, ja ndin on
my6s silloin, kun avainsanaksi valittu
merkki ei esiinny itse mainoksessa.

Tavaramerkin haltija ei voi kuiten-
kaan vastustaa tavaramerkkinsd kanssa
samanlaisen tai samankaltaisen merkin
tillaista kayttod, jos kaikki direktiivin
89/104 5 artiklassa ja unionin tuomioistui-
men tdtd artiklaa koskevassa oikeusky-
tdnnossd télta osin asetetut edellytykset
eivdt tdyty. Direktiivin 89/104 5 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa
tilanteessa, jossa kolmas kiyttdd tava-
ramerkin kanssa samanlaista merkkid
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sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai pal-
velut, joita varten tavaramerkki on rekis-
teroity, tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd tdmd kéytto, jos se voi aiheuttaa
vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtévista.
Toisessa tilanteessa, jota tarkoitetaan
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa ja jossa kolmas kéyttda tavaramer-
kin kanssa samanlaista tai samankaltaista
merkkid sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka ovat samoja tai samankal-
taisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity, tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltéa kysei-
sen merkin kédyttd vain, jos on olemassa
sekaannusvaara.

(ks. 18—22 kohta)

Tavaramerkin haltija ei voi tavaramerk-
kidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
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a alakohdan nojalla kieltdd tavaramerkin
kanssa samanlaisen merkin kayttod, jos
talla kaytolld ei voida aiheuttaa vahinkoa
millekdén tavaramerkin tehtavista.

Alkuperdn osoittamistehtdvdn osalta
kysymys siitd, aiheutetaanko tavara-
merkin télle tehtdville vahinkoa, kun
internetin kéyttdjille ndytetddn tavara-
merkin kanssa samanlaisen avainsanan
perusteella kolmannen mainos, riippuu
erityisesti timdn mainoksen esittdmista-
vasta. Tavaramerkin alkuperdn osoitta-
mistehtaville aiheutetaan vahinkoa, kun
tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen internetin kayttdja ei voi
sen perusteella saada selville tai voi sen
perusteella vain hankalasti saada selville,
ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat
tai palvelut periisin tavaramerkin halti-
jalta tai tdhén taloudellisesti sidoksissa
olevasta yrityksestd vai kolmannelta.

Téltd osin silloin, kun kolmannen mai-
noksessa annetaan ymmartaa, ettd timan
kolmannen ja tavaramerkin haltijan
vililld on taloudellinen yhteys, on katsot-
tava, ettd alkuperéin osoittamistehtivélle
aiheutetaan vahinkoa. Samoin on niin,
ettd vaikka mainoksessa ei vihjattaisi
taloudellisen yhteyden olemassaoloon,
mutta se on siind maidrin epadmadrai-
nen asianomaisten tavaroiden tai palve-
lujen alkuperéstd, ettd tavanomaisesti

valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen
internetin kayttdja ei voi tietdd mainos-
linkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin
perusteella, onko mainostaja tavaramer-
kin haltijaan ndhden kolmas vai painvas-
toin taloudellisesti siihen yhteydessd, on
my0s katsottava, ettd tavaramerkin kysei-
selle tehtaville on aiheutettu vahinkoa.

(ks. 30, 35 ja 36 kohta)

Tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd
tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltda
mainostajaa mainostamasta kyseisen
tavaramerkin kanssa samanlaisen tai
samankaltaisen avainsanan, jonka mai-
nostaja on valinnut internetin indeksoin-
tipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta, perusteella sellaisia tava-
roita tai palveluja, jotka ovat samanlaisia
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
kyseinen tavaramerkki on rekisteréity,
kun internetin keskivertokayttdja ei voi
mainoksen perusteella saada selville tai
voi sen perusteella vain hankalasti saada
selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut
tavarat tai palvelut peréisin tavaramerkin
haltijalta tai tdhén taloudellisesti sidok-
sissa olevasta yrityksestd vai kolmannelta.

(ks. 41 kohta)
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