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Tavaramerkit — Internet — Unionissa oleville kuluttajille sdhkoiselld
markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkilld varustettuja
tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa
valtioissa — Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen — Direktiivi 89/104/
ETY — Asetus (EY) N:o 40/94 — Séhkoisen markkinapaikan ylldpitdjéan vastuu —
Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sahkoisestd kaupankéynnistd) — Tuomioistuinten
madriykset sahkoisen markkinapaikan yllapitajaa vastaan — Direktiivi 2004/48/EY
(direktiivi teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)

Julkisasiamies N. Jadskisen ratkaisuehdotus 9.12.2010

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.7.2011

Tuomion tiivistelma

1. Jasenvaltioiden lainsddddnnon lihentdminen — Tavaramerkit — Asetuksen N:o 40/94 ja
direktiivin 89/104 tulkinta — Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd kolmatta kdyttdmdstd
samaa merkkid samoja tavaroita varten — Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artik-
lassa tarkoitettu tavaramerkin kdyttiminen — Unionissa oleville kuluttajille sihkéiselld
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markkinapaikalla tarkoitettu myynti, myyntitarjous tai mainonta, joka koskee kolmannes-
sa valtiossa olevia tuotteita

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

2. Jdsenvaltioiden lainsddddnnon lihentdminen — Tavaramerkit — Asetuksen N:o 40/94
ja direktiivin 89/104 tulkinta — Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen —
Edellytykset — Tavara, joka on laskettu liikkeelle yhteisdssd tai Euroopan talousalueella

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohta; neuvoston direktiivin
89/104 7 artiklan 1 kohta)

3. Jasenvaltioiden lainsdddédnnon ldhentiminen — Tavaramerkit — Asetuksen N:o 40/94 ja
direktiivin 89/104 tulkinta — Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd kolmatta kdyttdmdstd
samaa merkkid samoja tavaroita varten — Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artiklassa
tarkoitettu tavaramerkin kiyttdminen — Hajuvesien tai kosmeettisten valmisteiden, joista
on poistettu ulkopddllys, jédlleenmyynti

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artikla; neuvoston direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohta
ja neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

4. Jdsenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Asetuksen N:o 40/94 ja
direktiivin 89/104 tulkinta — Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd kolmatta kdyttdmdstd
samaa merkkid samoja tavaroita varten — Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artik-
lassa tarkoitettu tavaramerkin kdyttdminen — Mainonta internetin indeksointipalvelun
yhteydessd

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohta; neuvoston direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

5. Jdsenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Tavaramerkit — Asetuksen N:o 40/94 ja
direktiivin 89/104 tulkinta — Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd kolmatta kiyttdmdstd
samaa merkkid samoja tavaroita varten — Asetuksen 9 artiklassa ja direktiivin 5 artiklassa
tarkoitettu tavaramerkin kiyttdminen — Késite — Sihkoisen markkinapaikan yllédpitimi-
nen ei kuulu tdmdn kdsitteen soveltamisalaan

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/31 12-15 artikla; neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla)

6. Jasenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Sihkoinen kaupankdynti — Direktiivi
2000/31 - Vilittdjind toimivien palvelun tarjoajien vastuu — Sdilytys
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohta)
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Jasenvaltioiden lainsddddnnon ldhentdminen — Teollis- ja tekijanoikeuksien noudatta-
misen varmistaminen — Direktiivi 2004/48 — Toimenpiteet, menettelyt ja korvaukset —
Pédasiaa koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpiteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48 11 artikla)

Kun talouden toimija myy sdhkoiselld
markkinapaikalla kolmannessa valtios-
sa olevia tuotteita, joissa on unionin ja-
senvaltiossa rekisterdity tavaramerkki
tai yhteison tavaramerkki ja joita ei ole
aiemmin saatettu markkinoille Euroo-
pan talousalueella tai yhteison tavara-
merkin tapauksessa unionissa, ilman
tdmén tavaramerkin haltijan suostumus-
ta kuluttajalle, joka on alueella, jolla ky-
seinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun
tallaisia tuotteita tarjotaan myytavéksi
tai mainostetaan tillaisella markkina-
paikalla, joka on tarkoitettu kyseisella
alueella oleville kuluttajille, kyseinen
tavaramerkin haltija voi vastustaa téta
myyntid, myyntitarjousta tai mainontaa
tavaramerkeistd annetun ensimmadisen
direktiivin 89/104 5 artiklassa tai yhtei-
son tavaramerkistd annetun asetuksen
N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen
sddntojen perusteella. Kansallisten tuo-
mioistuinten on arvioitava tapauskoh-
taisesti, onko olemassa merkitykselli-
sid seikkoja, joiden perusteella voidaan
katsoa, ettd myyntitarjous tai mainonta,
joka esitetddn sdhkoiselld markkinapai-
kalla, johon on padsy kyseiselld alueella,
on tarkoitettu silld oleville kuluttajille.

Direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94
sadntojd sovelletaan, kun on ilmeist, ettd
tavaramerkilld varustetun, kolmannessa
valtiossa olevan tuotteen myyntitarjo-
us on tarkoitettu kuluttajille, jotka ovat
alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.
Muussa tapauksessa toimijoilla, jotka
kéayttavat hyvikseen sdahkoistd kaupan-
kayntid tarjoamalla myytavéksi unionissa
oleville kuluttajille suunnatulla sdahkoi-
selli markkinapaikalla tavaramerkilld
varustettuja kolmannessa valtiossa olevia
tuotteita, jotka voidaan esittdd ruudulla
ja joita voidaan tilata kyseisen markki-
napaikan kautta, ei olisi timantyyppisten
myyntitarjousten osalta mitdan velvolli-
suutta noudattaa immateriaalioikeuksia
koskevia unionin sddntojd. Tallainen ti-
lanne vaikuttaisi ndiden séént6jen tehok-
kaaseen vaikutukseen.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan b ja
d alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 ar-
tiklan 2 kohdan b ja d alakohdan
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perusteella kolmansien taholta tapahtu-
vaan tavaramerkkien kanssa samojen tai
samankaltaisten merkkien kayttoon, jota
tavaramerkkien haltijat voivat vastustaa,
kuuluu téllaisten merkkien kaytto myyn-
titarjouksissa ja mainonnassa. Ndiden
sadntdjen tehokkuus vaarannettaisiin,
jos siithen, ettd samaa tai samankaltaista
merkkid kuin unionissa rekisteroity ta-
varamerkki kdytetddn internetissa myyn-
titarjouksessa tai mainonnassa, joka on
suunnattu unionissa oleville kuluttajille,
ei sovellettaisi néité sddntojd yksinomaan
siksi, ettd tdmén tarjouksen tai mainon-
nan taustalla oleva kolmas on sijoittautu-
nut kolmanteen valtioon, tdiméan kolman-
nen kiyttdmén internetsivuston palvelin
sijaitsee kyseisessd valtiossa tai tuote,
jota kyseinen tarjous tai mainonta kos-
kee, on kolmannessa valtiossa.

Pelkkd padsy internetsivustolle alueella,
jolla tavaramerkki saa suojaa, ei kuiten-
kaan riitd sen paédtelmén tekemiseen, etta
silld esitetyt myyntitarjoukset on tarkoi-
tettu kyseiselld alueella oleville kuluttajil-
le. Jos passy sahkoiselle markkinapaikalle
kyseisella alueella riittisi siihen, ettd sil-
1a esitetty mainonta kuuluisi direktiivin
89/104 ja asetuksen N:o 40/94 sovelta-
misalaan, sivuihin ja mainoksiin, jotka on
aivan ilmeisesti tarkoitettu yksinomaan
kolmansissa valtioissa oleville kuluttajille
mutta joihin voidaan kuitenkin teknisesti
tarkasteltuna tutustua unionin alueella,
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2.

sovellettaisiin  aiheettomasti unionin

oikeutta.

(ks. 61—64 ja 67 kohta sekd
tuomiolauselman 1 kohta)

Se, ettd tavaramerkin haltija toimittaa
hyviaksytyille jélleenmyyjilleen tavara-
merkilld varustettuja tuotteita, jotka on
tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen
kuluttajille  hyvaksytyissd  vahittais-
myyntipaikoissa, sekd niin ikddn talla
tavaramerkilld varustettuja néytepulloja,
joista voidaan ottaa pienid médrid annet-
tavaksi kuluttajille ilmaisina néytteing,
ei padinvastaisten todisteiden puuttuessa
merkitse tavaramerkeistd annetussa en-
simmadisessé direktiivissda 89/104 eikd yh-
teison tavaramerkistd annetussa asetuk-
sessa N:o 40/94 tarkoitettua markkinoille
saattamista.

(ks. 73 kohta ja tuomiolauselman
2 kohta)

Tavaramerkeistd annetun ensimmadisen
direktiivin 89/104 5 artiklaa ja yhtei-
son tavaramerkistd annetun asetuksen
N:o 40/94 9 artiklaa on tulkittava si-
ten, ettd tavaramerkin haltija voi tava-
ramerkkiin perustuvan yksinoikeuden
perusteella vastustaa hajuvesien tai kos-
meettisten valmisteiden jélleenmyyntia
siitd syystd, ettd jalleenmyyjd on poista-
nut ndiden tuotteiden ulkopaéllyksen,
kun tdmid ulkopaillyksen poistaminen
merkitsee sitd, ettd keskeiset tiedot, jot-
ka liittyvat esimerkiksi kosmeettisen
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valmisteen valmistajan tai sen markki-
noille saattamisesta vastaavan henkilon
tunnistamiseen, puuttuvat. Kun ulko-
péillyksen poistaminen ei johda tillai-
seen tietojen puuttumiseen, tavaramer-
kin haltija voi kuitenkin vastustaa sit4,
ettd tavaramerkilld, jonka haltija se on,
varustettua hajuvettd tai kosmeettista
valmistetta jélleenmyydadn ulkopééllyk-
settd, jos se osoittaa, ettd ulkopaallyksen
poistaminen vahingoittaa kyseisen tuot-
teen tuotekuvaa ja ndin ollen tavaramer-
kin mainetta.

Hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden
valikoiman moninaisuuden valossa kysy-
mystd siitd, vahingoitetaanko téllaisen
tuotteen ulkopéillyksen poistamisella
sen tuotekuvaa ja ndin ollen sen tavara-
merkin mainetta, jolla tuote on varus-
tettu, on tarkasteltava tapauskohtaisesti.
Ulkopaillyksettoman hajuveden tai kos-
meettisen valmisteen ulkoasu voi joskus
vilittad tehokkaasti kuvan kyseisen tuot-
teen loisteliaisuudesta ja ylellisyydestd,
kun taas muissa tapauksissa kyseisen ul-
kopéillyksen poistamisella nimenomaan
vahingoitetaan tétd tuotekuvaa. Téllai-
nen vahingoittaminen voi tapahtua, kun
ulkopadllyksellda myotéavaikutetaan yhta
paljon tai enemmén kuin pullolla tai
astialla tuotteen tuotekuvan, jonka ta-
varamerkin haltija ja sen hyvaksytyt jal-
leenmyyjdt ovat luoneet, esitykseen. On
myo6s mahdollista, etti tiettyjen tai kaik-
kien kosmeettisia valmisteita koskevan
jasenvaltioiden lainsdédddnnoén lédhenté-
misestd annetun direktiivin 76/768 6 ar-
tiklan 1 kohdassa edellytettyjen tieto-
jen puuttuminen vahingoittaa tuotteen
tuotekuvaa. Tavaramerkin haltijan on

osoitettava vahingoittamisen muodosta-
vien tekijoiden olemassaolo.

Tavaramerkilld, jonka keskeisend tehté-
vénd on taata kuluttajalle tavaran alkupe-
rd, pyritddn muun muassa osoittamaan,
ettd talla tavaramerkilla varustettujen
tuotteiden valmistusta tai toimittamista
valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa nii-
den laadusta. Kun tiettyjé laissa edelly-
tettyjd tietoja, jotka liittyvat esimerkiksi
kosmeettisen valmisteen valmistajan tai
sen markkinoille saattamisesta vastaavan
henkilon tunnistamiseen, ei ole, tava-
ramerkin alkuperdn osoittamistehtdavaa
vahingoitetaan, koska tavaramerkilté
poistetaan sen keskeinen vaikutus, joka
on sen takaaminen, etta silld varustettu-
jen tuotteiden toimittamista valvoo yksi
ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta.

Kysymys siitd, onko tavaramerkilld va-
rustettujen tuotteiden, joista on pois-
tettu ulkopéillykset ja ndin ollen tietyt
direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa
edellytetyt tiedot, tarjoaminen myyta-
viksi tai myyminen kriminalisoitu kan-
sallisessa oikeudessa, ei voi vaikuttaa
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tavaramerkkien suojaa koskevien unio-
nin sééntojen soveltamiseen.

(ks. 78-83 kohta ja tuomiolauselman
3 kohta)

Tavaramerkeistd annetun ensimmaéisen
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa ja yhteison tavaramerkista
annetun asetuksen N:o 40/94 9 artik-
lan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi kiel-
taa sahkoisen markkinapaikan yllapitdjaa
mainostamasta sellaisten avainsanojen
perusteella, jotka vastaavat kyseistd tava-
ramerkkid ja jotka tdma ylldpitdja on va-
linnut internetin indeksointipalvelussa,
tdlld tavaramerkilld varustettuja tuotteita,
joita pidetdén kaupan kyseisella markki-
napaikalla, kun tavanomaisesti valistunut
ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin
kayttdja ei voi mainoksen perusteella
saada selville tai voi sen perusteella vain
hankalasti saada selville, ovatko kyseiset
tuotteet perdisin tavaramerkin haltijalta
tai tdhdn taloudellisesti sidoksissa olevas-
ta yrityksestd vai kolmannelta.

Sikéli kuin sdhkoisen markkinapaikan
ylldpitdja on kéyttdnyt tavaramerkkeja
vastaavia avainsanoja edistddkseen asi-
akkaitaan olevien myyjien myyntitarjo-
uksia, jotka koskevat tavaramerkeilld va-
rustettuja tuotteita, kiytto on tapahtunut
samoja tavaroita tai palveluja varten kuin
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ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on
rekisteroity. Téssd on muistutettava, ettd
ilmaisu “tavaroita tai palveluja varten” ei
koske yksinomaan sellaisen kolmannen
tavaroita tai palveluja, joka kayttdd ta-
varamerkkejd vastaavia merkkejd, vaan
se voi koskea my6s muiden henkiléiden
tavaroita tai palveluja. Se, ettd talouden
toimija kayttad tavaramerkkid vastaavaa
merkkié sellaisia tavaroita varten, jotka
eivit ole sen omia siind mielessd, ettei
silld ole niitd koskevia oikeuksia, ei it-
sessddn estd sitd, ettd kiytto kuuluu di-
rektiivin 89/104 5 artiklan ja asetuksen
N:o 40/94 9 artiklan soveltamisalaan.

Nimenomaan tilanteesta, jossa palvelun
tarjoaja kayttdad toisen tavaramerkkié
vastaavaa merkkid sellaisten tuotteiden
myynninedistdmiseen, joita yksi sen
asiakkaista pitdd kaupan tdmin palve-
lun avulla, on katsottu, ettd tdllainen
kaytto kuuluu direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 ar-
tiklan soveltamisalaan, kun se toteutetaan
tavalla, jolla merkin ja palvelun vilille
luodaan yhteys.

(ks. 91, 92 ja 97 kohta seka
tuomiolauselman 4 kohta)

Sahkoisen markkinapaikan yllapitdja ei
"kaytd” tavaramerkkien, jotka nakyvit
sen verkkosivulla esitetyissd myyntitarjo-
uksissa, kanssa samoja tai samankaltaisia



LOREAL YM.

merkkejd tavaramerkeistd annetun en-
simmadisen direktiivin 89/104 5 artiklassa
ja yhteison tavaramerkistd annetun ase-
tuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetul-
la tavalla.

Se, ettd kolmas kayttda sellaista merkkid,
joka on sama tai samankaltainen kuin
tavaramerkin haltijan tavaramerkki, di-
rektiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen
N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla taval-
la, edellyttdd vihintddnkin sité, ettd tima
kolmas kayttad merkkid omassa kaupal-
lisessa viestinndssadn. Kun tdma kolmas
tarjoaa palvelua, joka muodostuu siitd,
ettd se antaa asiakkaidensa esittdd myyn-
titarjousten kaltaisen kaupallisen toimin-
tansa puitteissa tavaramerkkejd vastaavia
merkkeja verkkosivullaan, se ei itse kdyta
kyseisella sivulla nditd merkkeji unio-
nin edelld mainitussa lainsddddanndssé
tarkoitetulla tavalla. Téstd seuraa, ettd
sahkoisen markkinapaikan yllapitéja itse
ei kiytd tavaramerkkien kanssa samoja
tai samankaltaisia merkkeja markkina-
paikalla esitettdvissda myyntitarjouksissa,
vaan tdmén tekevat myyjat, jotka ovat
sen asiakkaita.

Koska sahkoisen markkinapaikan yllapi-
tdjd sallii asiakkailleen tdmén kéyton, sen
roolia ei voida arvioida direktiivin 89/104
ja asetuksen N:o 40/94 sdénnosten valos-
sa, vaan sitd on tarkasteltava muiden oi-
keussadntojen kannalta; nédihin kuuluvat
muun muassa tietoyhteiskunnan palve-
luja, erityisesti sahkoistd kaupankdyntié,

sisimarkkinoilla koskevista tietyistd oi-
keudellisista ndkokohdista annetussa di-
rektiivissa 2000/31 (direktiivi sahkoisesta
kaupankdynnistd) ja erityisesti sen II lu-
kuun sisaltyvissé 4 jaksossa, joka koskee
“vilittdjind toimivien palvelun tarjoajien
vastuuta” sihkoisessd kaupankéynnissd ja
joka siséltda tdmén direktiivin 12—-15 ar-
tiklan, vahvistetut sddnnot.

(ks. 102-105 kohta ja tuomiolauselman
5 kohta)

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti
sahkoistd kaupankéyntid, sisamarkkinoil-
la koskevista tietyista oikeudellisista na-
kokohdista annetun direktiivin 2000/31
(direktiivi sahkoisestd kaupankdynnistd)
14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten,
ettd sitd sovelletaan sihkoisen markkina-
paikan ylldpitdjaan, kun silld ei ole ollut
aktiivista roolia, jonka vuoksi se tuntisi
tallennetut tiedot tai valvoisi niita.

Kyseiselld yllapitajalla on tallainen roo-
li, kun se antaa apua, joka muodostuu
muun muassa asianomaisten myyntitar-
jousten esityksen optimoinnista tai nii-
den edistamisesta.
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Kun sihkoisen markkinapaikan yllapi-
tdjalla ei ole ollut edellisessd kohdassa
tarkoitettua aktiivista roolia ja kun sen
palvelun tarjoaminen kuuluu néin ollen
direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 koh-
dan soveltamisalaan, se ei kuitenkaan
voi tapauksessa, jossa se saatetaan tuo-
mita maksamaan vahingonkorvauksia,
vedota tédssd sddnnoksessd tarkoitettuun
vastuusta vapauttamiseen, jos silld oli
tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joi-
den perusteella huolellisen talouden toi-
mijan olisi pitdnyt todeta asianomaisten
myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei
niista tietoisena toiminut viipymaétta ky-
seisen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti.

(ks. 123 ja 124 kohta seki
tuomiolauselman 6 kohta)
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7.

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattami-
sen varmistamisesta annetun direktiivin
2004/48 11 artiklan kolmatta virkettd on
tulkittava siten, ettd siind edellytetddn
jasenvaltioita varmistamaan, ettd imma-
teriaalioikeuksien suojan alalla toimival-
taiset kansalliset tuomioistuimet voivat
velvoittaa séhkoisen markkinapaikan
ylldpitdjan toteuttamaan toimenpitei-
td, joilla myotéivaikutetaan paitsi tdmén
markkinapaikan kéyttédjien aiheuttamien
oikeuksien loukkausten pédttimiseen
my6s tdméantyyppisten uusien loukkaus-
ten estimiseen. Tuomioistuinten maa-
rdysten on oltava tehokkaita, oikeasuhtei-
sia ja varoittavia, eikd niilld saada luoda
esteité lailliselle kaupankdynnille.

(ks. 144 kohta ja tuomiolauselman
7 kohta)
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