TUOMIO 22.9.2011 — ASIA C-323/09

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

22 péivana syyskuuta 2011 *

Asiassa C-323/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta)
on esittanyt 16.7.2009 tekemallddn paatokselld, joka on saapunut unionin tuomio-
istuimeen 12.8.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Interflora Inc. ja

Interflora British Unit

vastaan

Marks & Spencer plc ja

Flowers Direct Online Ltd,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.

I - 8664



INTERFLORA JA INTERFLORA BRITISH UNIT

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuomarit J.-J. Kasel,
M. Ilesic (esittelevd tuomari), E. Levits ja M. Safjan,

julkisasiamies: N. Jadskinen,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 13.10.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Interflora Inc. ja Interflora British Unit, edustajinaan R. Wyand, QC, ja barrister
S. Malynicz,

— Marks & Spencer plc, edustajinaan G. Hobbs, QC, barrister E. Himsworth, solici-
tor T. Savvides ja solicitor E. Devlin,

— Portugalin hallitus, asiamiehenéén L. Inez Fernandes,

— Euroopan komissio, asiamiehenééin H. Kramer,
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kuultuaan julkisasiamiehen 24.3.2011 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdédddnnon ldhenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) 5 artiklan seka yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 9 artiklan tulkintaa.

Tdma pyynto on esitetty asiassa, jossa vastakkain olivat aluksi kantajina Interflora Inc.
ja Interflora British Unit sekd vastaajina Marks & Spencer plc (jaljempénd M & S) ja
Flowers Direct Online Ltd. Flowers Direct Online Ltd:n kanssa tehdyn sovintoratkai-
sun jalkeen péddasian oikeudenkdynnissd vastakkain ovat nyttemmin Interflora Inc.
ja Interflora British Unit sekd M & S, ja oikeudenkéynti koskee internetissa esitetté-
vid M & S:n ilmoituksia, jotka perustuvat INTERFLORA-tavaramerkkié vastaaviin
avainsanoihin.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Direktiivi 89/104 on kumottu jasenvaltioiden tavaramerkkilainséddédnnon ldhentami-
sestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 2008/95/
EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008, ja asetus N:0 40/94 on kumottu
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yhteison tavaramerkisté 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:0 207/2009
(EUVLL78,s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun kuitenkin otetaan huomioon tiet-
tyjen tosiseikkojen tapahtuma-aika, pddasian oikeudenkdyntiin voidaan katsoa sovel-
lettavan direktiivid 89/104 ja asetusta N:o 40/94.

Vaikka unionin tuomioistuin esittdé tdsté syystd kansallisen tuomioistuimen pyytamét
tulkinnat direktiivistd 89/104 ja asetuksesta N:o 40/94, on kuitenkin huomautettava,
ettd jos kansallinen tuomioistuin tukeutuu ratkaistessaan padasian oikeudenkayntia
direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 sdéntoihin, nyt esitettdvit tulkinnat
ovat sovellettavissa ndihin uusiin sddnnoksiin. Pddasian kannalta merkityksellisten
sddnnosten sanamuotoa, asiayhteytti tai tavoitetta ei ole muutettu mitenkddn mer-
kittavasti viimeksi mainittuja direktiivié ja asetusta annettaessa.

Direktiivin 89/104 kymmenennessé perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

“rekister6idyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, etté
tavaramerkki osoittaa alkuperin; timé suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki
ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myd0s, jos tavara-
merkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset];
on valttamatonti maaritella samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan;
[sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle]”

Asetuksen N:o 40/94 seitsemis perustelukappale oli sanamuodoltaan lihes
samanlainen.
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Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko oli " Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet’,
sdddettiin seuraavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kédyttdmasté
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleis6n
keskuudessa sekaannusvaaran, joka siséltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi myos sddtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kdyttamastd merkkig, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivét
ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, milloin viimek-
si mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssd jasenvaltiossa ja merkin aiheeton
kéayttdo merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epéoikeutettua hyviksi
kayttamista taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin voidaan kieltdd muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;
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b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkié kdyttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittami-
nen merkkid kédyttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttéen;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sanamuoto vastasi olen-
naisilta osiltaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan sanamuotoa. Samaisen 9 ar-
tiklan 2 kohta vastasi mainitun 5 artiklan 3 kohtaa. Asetuksen N:o 40/94 9 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa puolestaan sidddettiin seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmasta
elinkeinotoiminnassa:

¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteis6n tavaramerkki, tavaroille
tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekis-
terdity, kun se on lagjalti tunnettu yhteisossg, ja jos merkin kéyttdiminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi yhteison tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettua hyviksikéyttod taikka olisi niille haitaksi”
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Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Indeksointipalvelu AdWords

Kun internetin kayttdja tekee hakukone Googlessa haun yhden tai useamman sanan
perusteella, Google esittdd osuvuuden mukaan tirkeysjirjestyksessd sivustot, jotka
tuntuvat vastaavan parhaiten néitd sanoja. Kyseessd ovat niin sanotut luonnolliset
hakutulokset.

Googlen tarjoama AdWords-niminen maksullinen indeksointipalvelu mahdollistaa
lisaksi sen, ettd talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla
saada aikaan sen, ettd tilanteessa, jossa tdmd sana vastaa tai ndmaé sanat vastaavat in-
ternetin kayttdjan hakukoneelle esittimassd pyynndssa esiintyvéd sanaa tai siind esiin-
tyvid sanoja, nikyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan sivustolle. Tama
mainoslinkki esitetddn otsakkeen “"sponsorilinkit” alla joko ruudun oikeassa reunassa
luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun ylédreunassa niiden ylapuolella.

Mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Linkki ja viesti muodostavat yhdessa
mainoksen, joka esitetddn edelld mainitun otsakkeen alla.

Mainostaja maksaa indeksointipalvelusta aina, kun mainoslinkkid napsautetaan.
Maksu perustuu muun muassa “napsautuskohtaiseen enimmaishintaan’, jonka mai-
nostaja on Googlen kanssa tekeménsd indeksointipalvelusopimuksen tekoajankohta-
na todennut olevansa valmis maksamaan, seka siihen, kuinka monta kertaa internetin
kayttdjat ovat napsauttaneet kyseista linkkié.
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Useat mainostajat voivat valita saman avainsanan. Niiden mainoslinkkien esittdmis-
jarjestys maédritetddn tdlloin muun muassa napsautuskohtaisen enimmdiishinnan,
linkkien aikaisempien napsautusten méaérén sekd Googlen arvioiman mainoksen laa-
dun mukaan. Mainostaja voi milloin tahansa kohentaa paikkaansa esittdmisjarjestyk-
sessd vahvistamalla korkeamman napsautuskohtaisen enimmadishinnan tai yrittdmal-
14 parantaa mainoksensa laatua.

Avainsanojen kéytté pddasiassa

Interflora Inc. on Michiganin osavaltiossa (Yhdysvallat) rekisteroity yhtio, joka johtaa
maailmanlaajuista kukkien toimitusverkostoa. Interflora British Unit on Interflora
Inc:n lisenssinsaaja.

Interflora Inc:n ja Interflora British Unitin verkostoon (jdljempénd yhdessé Interflora)
kuuluu kukkaliikkeitd, joille asiakas voi jattaa tilauksen henkilokohtaisesti tai puheli-
mitse. Interfloralla on myo6s verkkosivut, joiden kautta tilauksen voi tehd4 internetis-
sd, ja ndmaA tilaukset hoitaa kukkien toimitusosoitetta lihinné oleva verkoston jésen.
Padverkkosivuston osoite on www.interflora.com. Siltd padsee maakohtaisille verkko-
sivuille, kuten osoitteeseen www.interflora.co.uk.

INTERFLORA on kansallinen tavaramerkki Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja
myds yhteison tavaramerkki. On riidatonta, ettd ndimé tavaramerkit ovat kukkien toi-
mituspalveluissa huomattavan laajalti tunnettuja Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja
muissa Euroopan unionin jésenvaltioissa.
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M & S on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtio, ja se on yksi Yhdistyneen
kuningaskunnan suurimmista véhittdiskauppiaista. Se myy laajaa valikoimaa tava-
roita ja tarjoaa palveluja sekd myyméverkostonsa ettd verkkosivustonsa www.marks-
andspencer.com kautta. Muiden toimintojensa ohella se myy ja toimittaa kukkia.
Tdama liiketoiminta kilpailee Interfloran toiminnan kanssa. Pddasian osapuolet ovat
yhtd mieltd siitd, ettei M & S kuulu Interflora-verkostoon.

M & S valitsi indeksointipalvelu AdWordsia kiyttdessdén avainsanoikseen ”Interflo-
ra’, timén avainsanan muunnelmat pienine virheineen seké Interflora-sanan sisalta-

” » » »

viit ilmaisut ("Interflora flowers’, "Interflora delivery’, "Interflora.com’, "Interflora co
uk” jne). Kun siis internetin kiyttdjd syotti sanan “Interflora” tai jonkin ndistd muun-
nelmista tai ilmaisuista hakusanaksi Googlen hakukoneeseen, M & S:n mainos tuli
nikyviin otsakkeen "sponsorilinkit” alla.

T4ama mainos sisidlsi muun muassa seuraavat kohdat:

"M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Upeita tuoreita kukkia ja kasveja

Ennen kello 17:34 tehdyt tilaukset toimitetaan seuraavana paivana”
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("M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

Todettuaan, ettd ndin oli tapahtunut, Interflora nosti M & S:dé vastaan kanteen ta-
varamerkkioikeuksiensa rikkomisesta High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Divisionissa, joka paitti lykéta asian kisittely4 ja esittdd unionin tuomiois-
tuimelle kymmenen ennakkoratkaisukysymystd. Unionin tuomioistuimen pyydettya
selvennystd asiaan kansallinen tuomioistuin paatti 29.4.2010 tekemalldaan valipaatok-
selld, joka saapui unionin tuomioistuimeen 9.6.2010, peruuttaa kuusi viimeista kysy-
mystddn ja pitdd voimassa ainoastaan seuraavat neljd kysymysta:

”1) Jos elinkeinonharjoittaja, joka kilpailee rekisteréidyn tavaramerkin haltijan kans-
sa ja myy internetsivustonsa kautta samoja tavaroita ja tarjoaa samoja palveluja
kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteroity

— valitsee hakukoneoperaattorin tarjoaman sponsorilinkkipalvelun avainsa-
naksi merkin, joka on — — sama kuin kyseinen tavaramerkki

— nimeaa merkin avainsanaksi

— liittad merkin oman sivustonsa URL-osoitteeseen
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— médrittdd napsautushinnan, jonka se maksaa kyseisestd avainsanasta

— asettaa médritykset sponsorilinkin ndyttoajaksi ja

— kayttdd merkkid maksujen laskutuksesta ja maksamisesta tai tilinsd hallin-
noinnista hakukoneoperaattorin kanssa kdymadssddn liikekirjeenvaihdossa,
mutta itse sponsorilinkki ei sisdlla kyseistd merkkid tai sen kanssa samankal-
taista merkkia

merkitsevitko jotkin tai kaikki néistd toimista sitd, ettd kilpailija 'kayttdd’ merkkia
[direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94]
9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Onko tdménkaltainen kdyttd merkin kayttdmistd samoja tavaroita tai palveluja
‘varten’ kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, [direktiivin 89/104]
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

Kuuluuko tdménkaltainen kdytté jommassakummassa tai kummassakin seuraa-
vista kohdista mainittujen sddnnosten soveltamisalaan:

a) [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja [asetuksen N:o 40/94]
9 artiklan 1 kohdan a alakohta seka

b) [direktiivin 89/104] 5 artiklan 2 kohta ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artik-
lan 1 kohdan c alakohta?
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4) Vaikuttaako kolmanteen kysymykseen annettavaan vastaukseen se, etté

a) kilpailijan sponsorilinkin nayttdminen vastauksena kéyttdjin kyseiselld mer-
killa tekem&én hakuun voi johtaa siihen, ettd ainakin jotkut yleisosté saattavat
luulla kilpailijan olevan tavaramerkin haltijan toimitusverkoston jisen, vaikka
nain ei tosiasiassa ole, tai etta

b) hakukoneoperaattori ei kyseisessa — — jasenvaltiossa salli tavaramerkkien hal-
tijoiden estdvan muita valitsemasta avainsanoiksi merkkej, jotka ovat samoja
kuin niiden tavaramerkit?”

Pyynto suullisen kisittelyn uudelleen aloittamisesta

M & S pyysi 1.4.2011 péivatylla kirjeelld suullisen kisittelyn uudelleen aloittamista
silld perusteella, ettd 24.3.2011 luettu julkisasiamiehen ratkaisuehdotus pohjautuu
virheellisiin olettamiin ja on ristiriidassa unionin tuomioistuimen ja ennakkoratkai-
sua pyytidneen tuomioistuimen toimivallan jakoa koskevien periaatteiden kanssa. M
& S huomauttaa viimeksi mainitusta seikasta, ettd julkisasiamies ei ole rajoittunut ar-
vioimaan unionin oikeuden merkityksellisid sdént6jd vaan on liséksi esittanyt, mihin
lopputulokseen néiden sddntéjen tulkinnan olisi hinen mielestdén johdettava péa-
asian oikeudenkéynnissa.

Vakiintuneessa oikeuskdytannossé on todettu, ettd unionin tuomioistuin voi maarata
tyojérjestyksensd 61 artiklan mukaisesti suullisen késittelyn aloitettavaksi uudestaan,
jos se katsoo, ettd sillé ei ole riittévisti tietoa asiasta tai ettd asia olisi ratkaistava sellai-
sen argumentin perusteella, josta asianosaisilla ei ole ollut tilaisuutta lausua (ks. mm.
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asia C-284/06, Burda, tuomio 26.6.2008, Kok., s. I-4571, 37 kohta ja asia C-221/09,
AJD Tuna, tuomio 17.3.2011, Kok., s. I-1655, 36 kohta).

Unionin tuomioistuin katsoo, ettd sen kaytettdvissd ovat nyt késiteltidvissd asiassa
kaikki seikat, jotka se tarvitsee vastatakseen kansallisen tuomioistuimen esittdmiin
kysymyksiin, ja ettei asiaa ole ratkaistava sellaisen argumentin perusteella, jota ei ole
kasitelty unionin tuomioistuimessa.

Kun tarkastellaan julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta esitettyd kritiikkid, on muis-
tutettava, ettd SEUT 252 artiklan toisen kohdan mukaan julkisasiamiehen tehtévéna
on tdysin puolueettomana ja riippumattomana esittéd perustellut ratkaisuehdotukset
asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon mukaan vaativat hé-
nen myotavaikutustaan. T4td tehtdvad hoitaessaan julkisasiamies voi tarvittaessa ana-
lysoida ennakkoratkaisupyyntod asettamalla sen laajempaan asiayhteyteen kuin se,
jonka ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tai pddasian asianosaiset ovat nimen-
omaisesti méadritelleet. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden poh-
jalta tamé pédtyy tiettyyn ratkaisuun, eivit myoskédn sido asiaa kisittelevia ratkaisu-
kokoonpanoa (ks. asia C-229/09, Hogan Lovells International, tuomio 11.11.2010,
Kok., s. I-11335, 26 kohta ja em. asia AJD Tuna, tuomion 45 kohta).

Sama pitee ennakkoratkaisua pyytdneeseen tuomioistuimeen, jonka ei ole nouda-
tettava julkisasiamiehen esittdmaa pédttelyd soveltaessaan unionin tuomioistuimen
antamaa ennakkoratkaisua.

Téssd tilanteessa M & S:n vaatimus suullisen kasittelyn uudelleen aloittamisesta on
hylattiva.
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Direktiivin 89/104 S artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94
9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskevat kysymykset

Ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin pyrkii ensimmaéiselld ja toisella kysymyk-
sellddn sekd kolmannen kysymyksensd a kohdalla selvittdméddn, onko direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltda kilpailijaa
esityttdmdéstd tdmén tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan, jonka kilpailija on
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa,
perusteella mainosta sellaisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat samoja kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity.

Neljénnelld kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin pyrkii selvitta-
maén, onko tédssd yhteydessa merkitysta sillé seikalla, ettd kyseinen mainos voi saada
osan merkityksellisestd yleisosti virheellisesti luulemaan, ettd mainostaja on tavara-
merkin haltijan kaupallisen verkoston jésen, ja sillé seikalla, ettd hakukoneoperaattori
ei salli tavaramerkkien haltijoiden estdvdn muita valitsemasta avainsanoiksi merkke-
j4, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit.

Nama kysymykset on syyté tutkia yhdessa.

Unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd merkki, jonka mainostaja on valinnut avain-
sanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan kéyttama keino mainoksen
esittdmisen aikaansaamiseksi, ja kyseistd merkkid ndin ollen kiytetddn direktiivin
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89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetussa elinkeinotoimin-
nassa (ks. mm. yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuo-
mio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 49-52 kohta ja asia C-278/08, BergSpechte, tuomio
25.3.2010, Kok., s. I-2517, 18 kohta).

Kyse on lisdksi kaytostd mainostajan tavaroita tai palveluja varten, ja ndin on myos
silloin, kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa (em. asia Berg-
Spechte, tuomion 19 kohta ja asia C-91/09, Eis.de, mairiys 26.3.2010, 18 kohta).

Tavaramerkin haltija ei kuitenkaan voi estdd tavaramerkkinsd kanssa samanlaisen
merkin kédyttdmistd avainsanana, elleivit kaikki tdtd varten direktiivin 89/109 5 ar-
tiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa sekd asiaa koskevassa oikeuskédytdnnossa
esitetyt edellytykset tayty.

Padasiassa on kyse tilanteesta, jota tarkoitetaan edelld mainituissa 5 artiklan 1 kohdan
aalakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, eli niin sanotusta "kaksinkertaises-
ta samuudesta’, jolloin kolmas kayttdd samaa merkkié kuin tavaramerkki samanlaisia
tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity. On nimittiin kiistatonta, ettd M & S on muun muassa kayttanyt kukkien
toimituspalvelujaan varten merkkid "Interflora’; joka on sisélloltadn samanlainen kuin
sanamerkki INTERFLORA, joka on rekisterdity kukkien toimituspalveluja varten.

Téssd tilanteessa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kyseinen kaytto vain,
jos se voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtdvista (em. yhdistetyt asiat
Google France ja Google, tuomion 79 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion
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21 kohta; ks. myo6s asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185,
60 kohta ja asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010, Kok., s. I-6963, 29 kohta).

Interflora katsoo, ettd tdmaé edellytys on jo vakiintuneen oikeuskaytannon mukaisesti
ymmarrettdva siten, ettd edelld mainitulla 1 kohdan a alakohdalla suojataan tavara-
merkin haltijaa tavaramerkin kaikkiin tehtaviin kohdistuvia kaikenlaisia loukkauksia
vastaan. M & S kuitenkin viittad, ettei tallaista tulkintaa voida yksiselitteisesti johtaa
oikeuskdytdnndsta ja ettd silld saatetaan luoda epétasapaino immateriaalioikeuksien
suojelun ja vapaan kilpailun mukaisten intressien vilille. Euroopan komissio puoles-
taan katsoo, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdalla suojataan tavaramerkin haltijaa ainoas-
taan niitd loukkauksia vastaan, jotka kohdistuvat tavaramerkin alkuperédn osoitta-
mistehtdvéin. Tavaramerkin muilla tehtévilld voi enintddn olla merkitystd tulkittaessa
direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c
alakohtaa, jotka koskevat laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin perustuvia oikeuksia.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja kymmenennen perustelukappaleen sana-
muodosta ilmenee, ettd jasenvaltioiden lainsdddént6é on yhdenmukaistettu siten, etté
tavaramerkilli myonnettidvd yksinoikeus tarjoaa haltijalleen “"ehdottoman” suojan
sitd vastaan, ettd kolmannet voisivat kdyttdd kyseisen tavaramerkin kanssa saman-
laisia merkkejd samanlaisia tavaroita tai palveluja varten, kun taas silloin, kun kyse
ei ole téllaisesta kaksinkertaisesta samuudesta, tavaramerkin haltija voi patevasti ve-
dota yksinoikeuteensa ainoastaan sekaannusvaaran vallitessa. Téllainen direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa my6nnetyn suojan ja saman kohdan b ala-
kohdassa sdddetyn suojan vilinen erottelu toistetaan yhteison tavaramerkin suhteen
asetuksen N:o 40/94 seitseménnessa perustelukappaleessa ja 9 artiklan 1 kohdassa.

Vaikka unionin lainséétdja on mééritellyt “ehdottomaksi” suojan, jota myonnetdan
sitd vastaan, ettd tavaramerkin kanssa samanlaisia merkkeja kiytetddn ilman suostu-
musta niitd samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekis-
terdity, unionin tuomioistuin on tdtd madritelmés arvioidessaan todennut, etté olipa
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direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa myonnetty suoja kuinka tarkead
tahansa, silld pyritddn ainoastaan siihen, ettd tavaramerkin haltija voisi suojella silld
tdssd ominaisuudessa olevia erityisintressejdin eli varmistaa sen, ettd tavaramerkki
pystyy téyttdméin tehtdvansd. Unionin tuomioistuin on tdmén perusteella péitellyt,
ettd tavaramerkilld myonnettya yksinoikeutta saadaan kayttdd ainoastaan niissa tilan-
teissa, joissa se, ettd kolmas kayttdad merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa ta-
varamerkin tehtéville eli erityisesti sen keskeiselle tehtéville, joka on tavaran alkupe-
rdn takaaminen kuluttajille (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002,
Kok., s. 1-10273, 51 kohta).

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan téllainen tulkinta on toistettu use-
aan otteeseen, ja sitd on sovellettu myos asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a
alakohtaan (ks. mm. direktiivin 89/104 osalta asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007,
Kok., s. I-7041, 16 kohta ja asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008,
Kok., s. I-4231, 57 kohta seka asetuksen N:o 40/94 osalta asia C-62/08, UDV North
America, madrdys 19.2.2009, Kok., s. [-1279, 42 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google
France ja Google, tuomion 75 kohta). Tata tulkintaa on lisdksi tismennetty siten, etté
mainituissa sddnnoksissé sallitaan tavaramerkin haltijan vetoavan yksinoikeuteensa,
jos jotain tavaramerkin tehtévistd loukataan tai saatetaan loukata, olipa kyse tavara-
merkin kattaman tavaran tai palvelun alkuperén osoittamista koskevasta keskeisesta
tehtdvdsti tai jostain sen muista tehtdvistd, esimerkiksi kyseisen tavaran tai palvelun
laadun takaamista koskevasta tehtévéstd tai tiedottamiseen, investointiin ja mainon-
taan liittyvisté tehtdvistd (em. asia L'Oréal ym., tuomion 63 ja 65 kohta sekd em. yh-
distetyt asiat Google France ja Google, tuomion 77 ja 79 kohta).

Tavaramerkin muista tehtdvistd kuin alkuperén osoittamistehtévistd on todettava,
ettd sekd unionin lainséétdja — kayttamallad sanaa "erityisesti” direktiivin 89/104 kym-
menennessé perustelukappaleessa ja asetuksen N:o 40/94 seitseménnessé perustelu-
kappaleessa — ettd unionin tuomioistuin — joka on kayttanyt ilmausta "tavaramerkin
tehtdvit” edelld mainitussa asiassa Arsenal Football Club antamastaan tuomiosta lih-
tien — ovat ilmaisseet, ettd tavaramerkin alkuperédn osoittamistehtévé ei ole sen ainoa
tehtévd, jota on suojattava kolmansien loukkauksia vastaan. Sekéd unionin lainséatéja
ettd unionin tuomioistuin ovat néin ottaneet huomioon sen seikan, ettd tavaramerkki
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on usein tavaroiden tai palvelujen alkuperén osoittajan lisdksi kaupallisen strategian
villine, jota kiytetéddn erityisesti mainonnassa tai maineen rakentamisessa merkkius-
kollisuuden luomiseksi.

On selvida, ettd tavaramerkin oletetaan aina téyttavan alkuperdn osoittamistehtdvan-
sd, kun taas sen muiden tehtdvien tdyttyminen riippuu siitd, kiyttdako tavaramer-
kin haltija sitd téllaiseen tarkoitukseen, kuten mainontaa tai investointeja varten.
Télla tavaramerkin keskeisen tehtdvén ja sen muiden tehtdvien vélisellé erolla ei voi-
da kuitenkaan mitenkddn perustella sité, ettd jos tavaramerkkid kiytetddn yhté tai
useampaa tdllaista muuta tehtédvédd varten, nédihin kohdistuvat loukkaukset jaisivit
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Vastaavasti ei voida katsoa,
ettd pelkdstdédn laajalti tunnetuilla tavaramerkeilld voi olla muita tehtévid kuin alku-
perdn osoittamistehtéva.

Kansallisen tuomioistuimen on sovellettava tavaramerkin jonkin tehtévén loukkaa-
mista koskevaa edellytystd edelld esitettyjen arviointien ja jaljempéna esitettdvien tés-
méllisempien tulkintaohjeiden valossa.

Unionin tuomioistuin on jo todennut tavaramerkkien kanssa samanlaisten merkkien
kéyttdmisestd avainsanoina internetin indeksointipalvelussa niitd samoja tavaroita
tai palveluja varten, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisterdity, ettd alkuperéin
osoittamistehtivén lisdksi merkitystd voi olla mainontatehtévélld (ks. em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 81 kohta). Tamé pédtelmé pétee my0ds nyt
kasiteltavadn asiaan, vaikka Interflora on liséksi vedonnut tavaramerkkinsé investoin-
titehtévan loukkaamiseen.
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Kansalliselle tuomioistuimelle on niin ollen esitettdvé tulkintaohjeet tavaramerkin
alkuperin osoittamistehtdvin, mainontatehtdvén ja investointitehtévin suhteen.

Alkuperin osoittamistehtdvin loukkaaminen

Kysymys siitd, aiheutetaanko tavaramerkin alkuperén osoittamistehtdville vahinkoa,
kun internetin kayttgjille ndytetddn tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan pe-
rusteella tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltaisen kolmannen mainos, riippuu eri-
tyisesti mainoksen esittimistavasta. Tavaramerkin alkuperidn osoittamistehtaville
aiheutetaan vahinkoa silloin, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaa-
vainen internetin kayttdja ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteel-
la saada vain hankalasti selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut
perdisin tavaramerkin haltijalta tai tdhin taloudellisesti sidoksissa olevalta yrityksel-
td vai kolmannelta (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83
ja 84 kohta seké em. asia Portakabin, tuomion 34 kohta). Téllaisessa tilanteessa — jolle
on liséksi tyypillistd se, ettd mainos ilmestyy ndkyviin heti sen jilkeen, kun tavara-
merkki on syotetty hakusanaksi, ja se esitetddn silloin, kun my6s tavaramerkki ha-
kusanana mainitaan kuvaruudulla — internetin kéyttdja voi erehtyd asianomaisten
tavaroiden tai palvelujen alkuperéstd (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google,
tuomion 85 kohta).

Kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmaértda, ettd tdméan kolmannen ja tavara-
merkin haltijan vililld on taloudellinen yhteys, on katsottava, ettd alkuperén osoitta-
mistehtiville aiheutetaan vahinkoa. Vastaavasti on niin, etta vaikka mainoksessa ei
vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon mutta mainos on siind méaarin epa-
madrdinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperistd, ettei tavanomaisesti
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kayttdja voi tietdd mainoslinkin ja
sithen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan
nidhden kolmas vai pdinvastoin taloudellisesti sithen yhteydessd, on myo6s katsottava,
ettd tavaramerkin kyseiselle tehtdville on aiheutettu vahinkoa (em. yhdistetyt asiat
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Google France ja Google, tuomion 89 ja 90 kohta seké em. asia Portakabin, tuomion
35 kohta).

Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko pédasian tosiseikoille ominais-
ta vahinko tai vahingon vaara, joka kohdistuu edellisissd kohdissa kuvattuun alku-
perin osoittamistehtdvddn (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
88 kohta).

Téssd arvioinnissa merkitystd ei ole silld neljannen ennakkoratkaisukysymyksen b
kohdassa mainitulla seikalla, ettd indeksointipalvelun tarjoaja ei salli tavaramerkkien
haltijoiden estdvdn muita valitsemasta avainsanoiksi merkkeja, jotka ovat samoja kuin
niiden tavaramerkit. Kuten julkisasiamies huomauttaa ratkaisuehdotuksensa 40 koh-
dassa, ainoastaan siind pdinvastaisessa tilanteessa, ettd indeksointipalvelun tarjoaja
antaisi tavaramerkkien haltijoille tillaisen mahdollisuuden, voisi syntya oikeusvaiku-
tuksia, koska tillaisessa tilanteessa voitaisiin erdiden edellytysten téyttyessd katsoa,
ettd jos tavaramerkin haltijat jattiavit vastustamatta ndiden tavaramerkkien kanssa
samanlaisten merkkien valitsemista avainsanoiksi, tdmi voitaisiin luokitella kayton
hiljaiseksi hyviksymiseksi. Pddasiassa kyseesséd oleva tilanne, jossa tavaramerkkien
haltijoilta ei pyydetd minkéénlaista hyviksyntad eivitkd ndma myoskaén ole téllaista
antaneet, kuitenkin ainoastaan vahvistaa sen, ettd ndiden tavaramerkkien kanssa sa-
manlaisia merkkejé on kaytetty suostumuksetta.

Neljannen ennakkoratkaisukysymyksen a kohdassa kuvatun kaltaisella seikalla sitd
vastoin voi olla merkitystd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja
asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa séddetyn sddnnon soveltami-
sen kannalta.
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Jos kansallisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevasta arvioinnista ilmenee, ettd M
& S:n mainoksista, jotka esitetddn vastauksena internetin kéyttajien sanalla "Interflo-
ra” tekemiin hakuihin, aiheutuu vaara siitd, ettd kyseiset kayttédjat luulevat virheelli-
sesti M & S:n tarjoaman kukkien toimituspalvelun kuuluvan Interfloran kaupalliseen
verkostoon, on katsottava, ettei kyseisen mainoksen perusteella voida tietdd, onko M
& S tavaramerkin haltijaan ndhden ulkopuolinen vai pdinvastoin siihen taloudellisesti
liityksisséd. Tallaisessa tilanteessa kyse olisi INTERFLORA-tavaramerkin alkuperin
osoittamistehtdavian loukkauksesta.

Kuten tdimén tuomion 44 kohdassa on muistutettu, merkityksellinen yleisé koostuu
téssd yhteydessd tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista interne-
tin kayttdjistd. Ndin ollen se seikka, ettd joillakin internetin kayttgjilld on mahdolli-
sesti ollut vaikeuksia ymmartés, ettd M & S:n tarjoama palvelu on riippumaton Inter-
floran tarjoamasta palvelusta, ei riitd sen toteamiseen, ettd tavaramerkin alkuperéin
osoittamistehtdvia olisi loukattu.

Kansallisen tuomioistuimen tekeméssa tosiseikkojen tutkinnassa voidaan arvioida
ensinnékin sitd, onko tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen inter-
netin kayttdjan tiedettdva markkinoiden yleisesti tiedossa olevien ominaisuuksien pe-
rusteella, ettd M & S:n kukkien toimituspalvelu ei kuulu Interfloran verkostoon vaan
pdainvastoin kilpailee sen kanssa, ja toiseksi — siind tilanteessa, ettei tillaista yleistd
tietdmystd ole — sitd, pystyiko kyseinen internetin kayttdja ymmértdméain M & S:n
mainoksen perusteella, ettei palvelu kuulu Interfloran verkostoon.

Kansallinen tuomioistuin voi erityisesti ottaa huomioon sen seikan, ettd kisitelta-
véssd asiassa tavaramerkin haltijan kaupallinen verkosto koostuu suuresta maarasté
véhittdiskauppiaita, jotka ovat keskenddn huomattavan erilaisia kooltaan ja kaupal-
liselta luonteeltaan. Téllaisessa tilanteessa on nimittédin katsottava, ettd mainostajan
antamien tietojen puuttuessa tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavai-
sen internetin kéyttédjin voi olla erityisen vaikeaa tietdd, kuuluuko kyseinen mainosta-
ja, jonka mainos esitetdén vastauksena hakuun, jossa hakusanana kiytetédédn kyseisté
tavaramerkkid, tahdn verkostoon vai ei.
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Téamén ja muiden merkityksellisiksi katsomiensa seikkojen perusteella kansallisen
tuomioistuimen on arvioitava siini tilanteessa, ettei timan tuomion 51 kohdassa ku-
vatun kaltaista yleisté tietoisuutta ole, riittdako "M & S Flowers” -ilmaisun kaltaisten
sanojen kdytto tdmén tuomion 19 kohdassa kuvatun kaltaisessa mainoksessa siihen,
ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kaytt4jd, joka
on syottanyt hakukoneeseen sanan ”Interflora” siséltavit hakusanat, voi ymmaértaa,
ettei tarjottu kukkien toimituspalvelu ole perdisin Interfloralta.

Mainontatehtivan loukkaaminen

Unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa
samanlaisen merkin kayttiminen AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa ei ai-
heuta vahinkoa tavaramerkin mainontatehtivélle (em. yhdistetyt asiat Google France
ja Google, tuomion 98 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 33 kohta).

Téllaisella kaytolld voi toki olla vaikutuksia siihen, miten sanamerkin haltija kayttaa
merkkiddn mainonnassa.

Esimerkiksi silloin, kun sanamerkin haltija rekister6i oman tavaramerkkinsi avain-
sanaksi indeksointipalvelun tarjoajan jarjestelméén saadakseen mainoksen esitetyksi
otsakkeen “sponsorilinkit” alla, sen on toisinaan — siind tilanteessa, ettd myds kilpai-
lija on valinnut sen tavaramerkin avainsanaksi — suostuttava maksamaan kilpailijaa
korkeampi napsautuskohtainen hinta, jos se haluaa mainoksensa esitettaviksi ennen
kyseisen kilpailijan mainosta (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
94 kohta).
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Pelkéstddn se seikka, ettd kolmas kayttad merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja
tarkoitettu samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita var-
ten tavaramerkki on rekisteroity, ja ettd tdma kaytto pakottaa tavaramerkin haltijan
lisdédmddn mainontaansa ylldpitadkseen tai lisitikseen ndkyvyyttadn kuluttajien sil-
missé, ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa riité sithen, etté kyseisen tavaramerkin mai-
nontatehtdvaa katsottaisiin loukatun. Tassd on korostettava, etté vaikka tavaramerkil-
13 on keskeinen tehtéva siind vadristyméttoman kilpailun jarjestelméssd, joka unionin
oikeudella pyritdaén luomaan (ks. mm. asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok.,
s. [-3421, 22 kohta), tavaramerkin tarkoituksena ei kuitenkaan ole suojata sen haltijaa
kilpailuun erottamattomasti kuuluvilta toimilta.

Tavaramerkkejd vastaaviin avainsanoihin perustuva internetmainonta on téllaista
kilpailuun kuuluvaa toimintaa, koska silld yleisesti katsottuna pyritddn pelkéstddan
ehdottamaan internetin kayttéjille vaihtoehtoja kyseisten tavaramerkkien haltijoiden
tavaroille tai palveluille (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
69 kohta).

Valitsemalla toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlainen merkki AdWordsin
kaltaisessa indeksointipalvelussa ei myoskddn estetd kyseisen tavaramerkin haltijaa
kéayttamaéstd tehokkaasti tavaramerkkidan kuluttajien informoimiseksi ja vakuuttami-
seksi (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 96 ja 97 kohta).

Investointitehtivin loukkaaminen

Tavaramerkin haltija voi alkuperén osoittamistehtévin ja mahdollisen mainontateh-
tavan lisaksi kdyttad tavaramerkkiddn sellaisen maineen hankkimiseen tai sédilyttami-
seen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidat merkkiuskollisiksi.
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Vaikka timé tavaramerkin niin sanottu investointitehtévé voi olla osittain paallekki-
nen mainontatehtévin kanssa, se on kuitenkin siitd erillinen. Tavaramerkkid ei kay-
tetd maineen hankkimiseen tai sdilyttdmiseen ainoastaan mainonnan keinoin vaan
myds useilla muilla erilaisilla kaupallisilla keinoilla.

Jos se, ettd tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltainen kolmas kayttdd merkkid, joka
on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, aiheuttaa tavaramer-
kin haltijalle huomattavaa haittaa timén kéyttdessd kyseistd tavaramerkkia sellaisen
maineen luomiseksi tai yllapitdmiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada
heidiat merkkiuskollisiksi, on katsottava, ettd kolmas loukkaa niin tavaramerkin in-
vestointitehtdvdd. Tavaramerkin haltija voi ndin ollen kieltdd téllaisen kdyton direk-
tiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella tai, jos kyse on yhteison
tavaramerkistd, asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.

Jos tavaramerkilld on jo téllainen maine, investointitehtdvad loukataan, jos se, ettd
kolmas kayttad merkkid, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita
tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity, vaikuttaa tdhdn maineeseen ja vaarantaa ndin sen ylldpitaimisen. Kuten unionin
tuomioistuin on jo todennut, tavaramerkin haltijan on voitava kieltéé tallainen kaytto
tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella (ks. asia C-324/09, L'Oréal ym.,
tuomio 12.7.2011, Kok., s. I-6011, 83 kohta).

Hyvaksyttavad ei sitd vastoin ole se, ettd tavaramerkin haltija voisi kieltaa kilpailijaa
kéayttamastd merkkid, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai
palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroi-
ty, kun kyse on kéyttotavasta, joka on tyypillinen vilpittomalle kilpailulle ja jolla ei
loukata alkuperén osoittamistehtidvid, jos ainoa tédstd kaytostd aiheutuva seuraus on
se, ettd silld pakotetaan kyseisen tavaramerkin haltija mukauttamaan ponnistelujaan
sellaisen maineen hankkimiseksi tai séilyttdmiseksi, jolla voidaan houkutella kulut-
tajia tai saada heidat merkkiuskollisiksi. Tavaramerkin haltija ei voi vedota pétevésti
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mydskédn siihen seikkaan, ettd kyseinen kaytto saa tietyt asiakkaat luopumaan tava-
ramerkin kattamista tavaroista tai palveluista.

Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava ndiden pohdintojen pohjalta, vaarantaako
M & S:n kéayttdima INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlainen merkki sen, etté
Interflora voi ylldpitdd mainetta, jolla voidaan houkutella kuluttajia ja saada heidét
merkkiuskollisiksi.

Ensimmidiseen ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen, kolmannen ennakkorat-
kaisukysymyksen a kohtaan ja neljainteen ennakkoratkaisukysymykseen on niin
ollen vastattava, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuk-
sen N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin
haltijalla on oikeus kielta4 kilpailijaa mainostamasta tdméan tavaramerkin kanssa sa-
manlaisen avainsanan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluita,
jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on
rekisterdity, jos télla kaytolld voidaan loukata jotain tavaramerkin tehtédvistd. Kaytolla

— loukataan tavaramerkin alkuperdn osoittamistehtdvis, jos tavanomaisesti valis-
tunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kéyttdja ei voi saada avainsanan
perusteella esitettdvistd mainoksesta selville tai voi saada siitd vain hankalasti
selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut perdisin tavaramerkin
haltijalta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltéd vai kolmannelta

— ei padasiassa kyseessd olevan kaltaisessa indeksointipalvelussa loukata tavara-
merkin mainontatehtévad
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— loukataan tavaramerkin investointitehtavis, jos kaytolla aiheutetaan tavaramer-
kin haltijalle huomattavaa haittaa tdmén kéyttdessd tavaramerkkidan sellaisen
maineen luomiseksi tai ylldpitdmiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saa-
da heidét merkkiuskollisiksi.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c
alakohtaa koskeva kysymys

Kolmannen kysymyksensd b kohdalla, luettuna yhdessa ensimmadisen ja toisen ky-
symyksen kanssa, kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittiméén, onko direktiivin
89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tul-
kittava siten, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltaa kilpailijalta mainon-
nan, joka perustuu kyseistd tavaramerkkié vastaavaan avainsanaan, jonka kilpailija on
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan seké asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 koh-
dan c alakohdan sddntojen sovellettavuudesta on vakiintuneessa oikeuskéytdnnossi
todettu, ettd vaikka nidissd sadnnoksissd viitataan nimenomaisesti vain tilanteeseen,
jossa laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkia kéy-
tetddn sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, mainituissa
sadnnoksissé esitettyd suojaa sovelletaan sitd suuremmalla syyllda my6s silloin, kun
laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkia kdytetddn
sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekister6ity (ks. mm. asia C-292/00,
Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 30 kohta; asia C-408/01, Adidas-Salomon ja
Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. [-12537, 18—-22 kohta ja em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 48 kohta).

Koska tavaramerkki INTERFLORA on lagjalti tunnettu ja koska M & S on tdmén
tuomion 33 kohdassa todetulla tavalla kdyttédnyt sen kanssa samanlaista merkkid
avainsanana sellaista palvelua varten, joka on sama kuin palvelu, jota varten kyseinen
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tavaramerkki on rekisterdity, padasiaan voidaan soveltaa direktiivin 89/104 5 artik-
lan 2 kohtaa ja asetuksen N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ennakkoratkaisu-
pyynnosté ilmenee liséksi, ettd Yhdistyneen kuningaskunnan lainsdddéntoon sisaltyy
direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sdanto.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille myonnettévin suojan laajuudelle edel-
1a mainittujen sddnndsten sanamuodosta seuraa, ettd téllaisten tavaramerkkien hal-
tijat voivat kieltdd kolmansia kayttdiméstd ilman niiden suostumusta ja perusteltua
syytd elinkeinotoiminnassa merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen
tavaramerkki, jos kdytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoi-
keutettua hyvéksi kayttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle.

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan mahdollisuus kéyttda tatéd oikeutta ei edelly-
td sekaannusvaaraa kohdeyleison keskuudessa (em. asia Adidas-Salomon ja Adidas
Benelux, tuomion 31 kohta ja em. asia L'Oréal ym., tuomio 18.6.2000, 36 kohta). Kun
lisdksi tarkastellaan sit4, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdéddetdin, ettd kyseessé olevan tavara-
merkin ja kolmannen kéyttdman merkin on oltava tietyssd maarin samankaltaisia, on
riittdvéd todeta, ettd tdimaé edellytys tdyttyy késiteltdvéssé asiassa, kun otetaan huo-
mioon M & S:n kdyttdmén "Interflora’-merkin ja sen eri muunnosten sekd INTER-
FLORA-tavaramerkin vélinen merkittévé vastaavuus.

Loukkauksissa, joita vastaan direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdalla ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdalla my6nnetdéin suojaa, on ensinnékin kyse
tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta, toiseksi tavaramerkin mai-
neelle aiheutuvasta vahingosta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamisky-
vyn tai maineen epdoikeutetusta hyviksi kiyttdmisestd, ja jo yksi ndistéd loukkauksista
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riittdé siithen, ettd mainittujen sdédnnosten sadntod sovelletaan (ks. em. asia L'Oréal
ym., tuomio 18.6.2009, 38 ja 42 kohta).

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta — jota kutsutaan
myds “vesittymiseksi” — aiheutuu, kun tavaramerkin kyky yksiloidé tavarat tai palve-
lut, joita varten se on rekisteroity, heikentyy, kun taas tavaramerkin maineelle aiheu-
tuva haitta — jota kutsutaan myds “"tahraamiseksi” — ilmenee, kun tavarat tai palvelut,
joita varten kolmas kéyttdd samanlaista tai samankaltaista merkkid, voivat vaikut-
taa yleis60n siten, ettd kaytto viahentdd tavaramerkin houkuttelevuutta (ks. em. asia
L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 39 ja 40 kohta).

Kasite "tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutetusta hyviksi kayttami-
sestd’; josta kédytetddn myds muun muassa nimitystd “vapaamatkustus’, ei puolestaan
liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hy6tyyn, jonka kolmas on saanut
samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytolla. Kasite kattaa myos tapaukset, jois-
sa tavaramerkin herdttdmé mielikuva tai sen kuvastamat ominaisuudet siirtyvét sa-
manlaisella tai samankaltaisella merkilla varustettuihin tavaroihin silla tavoin, etta
tunnettua tavaramerkkid kdytetdadn sen vanavedessi selvisti hyviksi (em. asia L'Oréal
ym., tuomio 18.6.2009, 41 kohta).

Témén tuomion 20 kohdassa mainittuun selvennyspyynt66n vastauksena annetuista
selvityksistd ilmenee, ettd kansallinen tuomioistuin ei pyyda tulkintaa tavaramerkin
maineelle aiheutuvan haitan (tahraaminen) kisitteestd vaan haluaa tietda, missi ti-
lanteessa on katsottava, ettd mainostaja, joka esityttdd internetin indeksointipalvelus-
sa mainoslinkin omalle sivulleen sellaisen merkin pohjalta, joka on samanlainen kuin
lagjalti tunnettu tavaramerkki ja jonka se on valinnut ilman kyseisen tavaramerkin
haltijan suostumusta, aiheuttaa vahinkoa laagjalti tunnetun tavaramerkin erottamis-
kyvylle (vesittyminen) taikka kéyttad kyseisen tavaramerkin erottamiskykyé tai mai-
netta epéoikeutetusti hyviksi (vapaamatkustus).
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Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta (vesittyminen)

Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 80 kohdassa, laajalti tunnetun ta-
varamerkin erottamiskykyéd vahingoitetaan, kun sen kanssa samanlaisen tai saman-
kaltaisen merkin kéytto vahentéd tavaramerkin kykyé erottaa sen haltijan tavaroita ja
palveluita muuta alkuperéd olevista tavaroista ja palveluista. Vesittymisen péatteeksi
tavaramerkki ei endd kykene luomaan kuluttajien mielissa vilitontd mielleyhtymad
tiettyyn kaupalliseen alkuperdan.

Jotta laajalti tunnetun tavaramerkin haltija saisi tehokasta suojaa timéankaltaista louk-
kausta vastaan, direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, ettd mainittu haltija voi kieltda kyseisen
tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaiken sellaisen kiyton,
jolla heikennetddn tavaramerkin erottamiskyky4, eikd haltijan ole tita varten odotet-
tava vesittymisen lopullista toteutumista eli tavaramerkin erottamiskyvyn taydellistd
hévidmista.

Tukeakseen viitettddn, jonka mukaan sen tavaramerkin erottamiskykyé loukataan,
Interflora huomauttaa, ettd se, ettd M & S ja erddt muut yritykset kéyttavat Interflora-
sanaa padasiassa kyseessd olevan kaltaisessa indeksointipalvelussa, johtaa vahitellen
sithen, ettd internetin kayttgjat luulevat, ettei kyseinen sana ole tavaramerkki, joka
kuvaa Interflora-verkostoon kuuluvien kukkakauppiaiden tarjoamaa kukkien toimi-
tuspalvelua, vaan yleissana kaikille kukkien toimituspalveluille.

Pitad paikkansa, ettd silld, ettd kolmannet kayttivit elinkeinotoiminnassa merkkia,
joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, heikennetééin
kyseisen tavaramerkin erottamiskykyé ja tuotetaan ndin haittaa tavaramerkin erot-
tamiskyvylle direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa ja yhteison tavaramerkkien
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tapauksessa asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla ta-
valla, kun kyseinen kaytto edistdd tdmén tavaramerkin muuttumista yleissanaksi.

Toisin kuin Interflora on viittényt, sellaisen merkin, joka on sama tai samankaltainen
kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, valinta avainsanaksi internetin indeksointipalve-
lussa ei kuitenkaan vdistdmattéd edista téllaista kehitysta.

Jos laajalti tunnettua tavaramerkkid vastaavan merkin kaytto avainsanana johtaa sel-
laisen mainoksen esittdmiseen, jonka perusteella tavanomaisesti valistunut ja koh-
tuullisen tarkkaavainen internetin kéyttaja voi ymmartés, etteivit tarjotut tavarat tai
palvelut ole perdisin laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalta vaan péinvastoin sen
kilpailijalta, on ndin ollen katsottava, ettei tdlld kaytolld heikennetéd tavaramerkin
erottamiskykyéd vaan tavaramerkkid on hyddynnetty ainoastaan internetin kaytta-
jien huomion kiinnittdmiseen tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen kans-
sa vaihtoehtoisten tavaroiden tai palvelujen olemassaoloon.

Téstd seuraa, etté jos ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin toteaa mainoksen, joka
esitetddn sen seurauksena, ettd M & S kayttdd INTERFLORA-tavaramerkin kanssa
samanlaista merkkid, olevan sellainen, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen internetin kédyttdjd voi sen perusteella ymmartéd, ettd M & S:n mainos-
tama palvelu on Interfloran palvelusta erillinen, Interflora ei voi tehokkaasti vedota
direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c
alakohdan sdantoihin viittadkseen, ettd kdytté on edistdnyt kyseisen tavaramerkin
muuttumista yleissanaksi.

Jos taas ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd mainos, joka esitetddn
INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kayttimisen seurauksena,
ei ole sellainen, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen interne-
tin kayttdja voi sen perusteella ymmartéds, ettd M & S:n mainostama palvelu on Inter-
floran palvelusta erillinen, ja Interflora vaatii, ettd ennakkoratkaisua pyytdneen tuo-
mioistuimen on sen lisédksi, ettd se katsoo alkuperdn osoittamistehtévaa loukatuksi,
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todettava, ettd M & S on myds loukannut kyseisen tavaramerkin erottamiskykyé edis-
tdmalld sen muuttumista yleissanaksi, kyseisen tuomioistuimen tehtévéna on arvioida
kaikkien sille esitettyjen seikkojen perusteella, onko INTERFLORA-tavaramerkki&
vastaavien merkkien valinta avainsanoiksi internetissa vaikuttanut kukkien toimitus-
palvelujen markkinoilla siten, ettéd sana Interflora on muuttunut niin, ettd kuluttajat
mieltdvit silld kuvattavan kaikkia kukkien toimituspalveluja.

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeudenmukainen hyviksikéytto
(vapaamatkustus)

Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, silld, ettd mainostaja on valinnut inter-
netin indeksointipalvelussa avainsanaksi toiselle kuuluvaa tavaramerkkid vastaavan
merkin, pyritddn siihen, ettd tdtd sanaa hakusanana hyodyntévit internetin kaytta-
jat napsauttavat paitsi tavaramerkin haltijalta perdisin olevia linkkejd myds kyseisen
mainostajan mainoslinkkid (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
67 kohta).

On niin ikddn selvdd, ettd tavaramerkin laajan tunnettuuden ansiosta suuri maara
internetin kayttéjid todennikoisesti hyodyntad kyseisen tavaramerkin nimed avainsa-
nana tehdessdén internetissd hakuja loytidkseen tietoja tai tarjouksia kyseisen tava-
ramerkin kattamista tavaroista tai palveluista.

Kuten julkisasiamies huomauttaa ratkaisuehdotuksensa 96 kohdassa, tissi tilanteessa
ei voida kiistéé sitd, ettd kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan kilpailija valitsee
kyseisen tavaramerkin avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, timén kayton
tarkoituksena on hy6tyéd tavaramerkin erottautumiskyvystéd ja maineesta. Valinnan
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seurauksena voi nimittdin syntyd tilanne, jossa — luultavasti varsin monet — kulut-
tajat, jotka tekevit internetissé hakuja laajalti tunnetun tavaramerkin kattamista ta-
varoista tai palveluista kyseisen avainsanan perusteella, nédkevit ruudullaan kyseisen
kilpailijan mainoksen.

Ei myoskédn voida kiistaa sitd, ettd kun internetin kayttajat tultuaan tietoisiksi maini-
tun kilpailijan mainoksesta ostavat timén tarjoamia tavaroita tai palveluja hakujensa
alkuperiisend kohteena olleen tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen sijasta,
kilpailija saa todellista hyotya tavaramerkin erottamiskyvysté ja maineesta.

Liséksi on selvéd, ettd valitessaan indeksointipalvelussa merkkeja, jotka ovat samoja
tai samankaltaisia kuin jonkun muun tavaramerkki, kyseinen mainostaja ei yleensa
maksa minkddnlaista korvausta téstéd kaytosta tavaramerkkien haltijoille.

Naiistd ominaispiirteistd, jotka liittyvét muille kuuluvia laajalti tunnettuja tavaramerk-
keja vastaavien merkkien valitsemiseen avainsanoiksi internetissé, seuraa, etta téllais-
ta valintaa voidaan — siind tapauksessa, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa
ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua "perusteltua
syytd” ei ole — pitdd kayttond, jolla mainostaja pyrkii kulkemaan laajalti tunnetun ta-
varamerkin vanavedessd hyotydkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta
sekd kayttdmaan hyviksi ilman minkéédnlaista rahallista vastiketta tai tdtd varten to-
teuttamiaan omia toimenpiteitd tavaramerkin haltijan tdmén tavaramerkin imagon
luomiseksi ja sdilyttamiseksi toteuttamia markkinointitoimenpiteité. Jos tilanne on
téllainen, kolmannen téllaisesta kaytostd saaman hyodyn on katsottava olevan epéoi-
keutettua (em. asia L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 49 kohta).
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Unionin tuomioistuin on jo tdsmentényt, etté tillaista johtopadtosta voidaan soveltaa
muun muassa tilanteissa, joissa internetissd mainostavat tarjoavat kayttamaélla laajalti
tunnettuja tavaramerkkeji vastaavia avainsanoja myytéviksi tavaroita, jotka ovat ky-
seisten tavaramerkkien haltijoiden tavaroiden jaljitelmié (em. yhdistetyt asiat Google
France ja Google, tuomion 102 ja 103 kohta).

Jos taas internetissé esitettdvdssd mainoksessa, joka perustuu laajalti tunnettua ta-
varamerkkid vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan tava-
roille tai palveluille vaihtoehtoa siten, etté kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai
palvelujen pelkéstd matkimisesta, ettd télld ei vesitetd tai tahrata tavaramerkkié ja ettd
mainitun tavaramerkin tehtévid ei muutenkaan loukata, on katsottava, ettd téllainen
kéytto kuuluu lihtokohtaisesti normaaliin ja vilpittomaéén kilpailuun kyseessa olevien
tavaroiden ja palveluiden alalla ja ettd kdytolle on direktiivin 89/104 5 artiklan 2 koh-
dassa ja asetuksen N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu "perusteltu

syy”.

Kansallisen tuomioistuimen on otettava edelld esitetyt tulkintaohjeet huomioon ar-
vioidessaan, onko péadasian tosiseikoille ominaista merkin kéytt6 ilman perusteltua
syytd niin, ettd kaytto merkitsee INTERFLORA-tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epéoikeutettua hyviksi kdyttamista.

Edelld esitetyn perusteella kolmannen kysymyksen b kohtaan on vastattava niin, etté
direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c
alakohtaa on tulkittava siten, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltda
kilpailijalta mainonnan, joka perustuu kyseistd tavaramerkkid vastaavaan avainsa-
naan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin
indeksointipalvelussa, jos kyseinen mainostaja kdyttdd néin tavaramerkin erottamis-
kykyd tai mainetta epdoikeutetusti hyviakseen (vapaamatkustus) taikka jos mainon-
ta aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin erottamiskyvylle (vesittyminen) tai maineelle
(tahraaminen).
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Téllaiseen avainsanaan perustuva mainonta loukkaa laajalti tunnetun tavaramerkin
erottamiskykyd (vesittyminen) erityisesti, jos se edistédd kyseisen tavaramerkin muut-
tumista yleissanaksi.

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija ei sitd vastoin voi kieltad kilpailijoiden esitta-
mid mainoksia, jotka perustuvat ttéd tavaramerkkid vastaavaan avainsanaan ja joissa
tarjotaan tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, ettd kyse ei
ole kyseisen haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkéstd matkimisesta, etté talld ei vesi-
tetd tai tahrata tavaramerkkid ja ettd mainitun laajalti tunnetun tavaramerkin tehtévia
ei muutenkaan loukata.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minké vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on pédttaéd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille asianosaisille huomau-
tusten esittamisesta unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata korvattaviksi.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmdiinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisestid 21.12.1988 an-
netun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a
alakohtaa ja yhteison tavaramerkistid 20.12.1993 annetun neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettid
tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltidd kilpailijaa mainostamasta timin
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tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan, jonka kilpailija on ilman ta-
varamerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa,
perusteella sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka ovat samoja kuin ne tava-
rat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdoity, jos tilla
kaytolld voidaan loukata jotain tavaramerkin tehtavista. Kaytolla

— loukataan tavaramerkin alkuperidn osoittamistehtivii, jos tavanomai-
sesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kiyttéiji ei voi
saada avainsanan perusteella esitettivisti mainoksesta selville tai voi
saada siitd vain hankalasti selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tava-
rat tai palvelut periisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti
sidoksissa olevalta yritykselti vai kolmannelta

— ei padasiassa kyseessid olevan kaltaisessa indeksointipalvelussa loukata
tavaramerkin mainontatehtivia

— loukataan tavaramerkin investointitehtivii, jos kiytolld aiheutetaan ta-
varamerkin haltijalle huomattavaa haittaa timin kiyttiaessa tavaramerk-
kiddn sellaisen maineen luomiseksi tai yllipitimiseksi, jolla voidaan
houkutella kuluttajia tai saada heidit merkkiuskollisiksi.

2) Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artik-
lan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, ettd laajalti tunnetun tava-
ramerkin haltija voi kieltad Kkilpailijalta mainonnan, joka perustuu ky-
seistd tavaramerkkid vastaavaan avainsanaan, jonka Kkilpailija on ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelus-
sa, jos kyseinen mainostaja kiyttda ndin tavaramerkin erottamiskykya tai
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mainetta epidoikeutetusti hyvikseen (vapaamatkustus) taikka jos mainonta
aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin erottamiskyvylle (vesittyminen) tai mai-
neelle (tahraaminen).

Tillaiseen avainsanaan perustuva mainonta loukkaa laajalti tunnetun tava-
ramerkin erottamiskykyé (vesittyminen) erityisesti, jos se edistiad kyseisen
tavaramerkin muuttumista yleissanaksi.

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija ei sitd vastoin voi kieltda kilpailijoi-
den esittimid mainoksia, jotka perustuvat titd tavaramerkkid vastaavaan
avainsanaan ja joissa tarjotaan tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille
vaihtoehtoa siten, etti kyse ei ole kyseisen haltijan tavaroiden tai palvelujen
pelkistda matkimisesta, ettd télli ei vesiteti tai tahrata tavaramerkkia ja etta
mainitun laajalti tunnetun tavaramerkin tehtivii ei muutenkaan loukata.

Allekirjoitukset
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