TUOMIO 15.12.2011 — ASIA C-119/10

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

15 péivéna joulukuuta 2011 *

Asiassa C-119/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka
Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittinyt 19.2.2010 tekemalldén paa-
tokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 4.3.2010, saadakseen ennakko-
ratkaisun asiassa

Frisdranken Industrie Winters BV

vastaan

Red Bull GmbH,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmadinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano seké tuomarit M. Safjan,
M. Ilesic (esittelevd tuomari), E. Levits ja M. Berger,

* Oikeudenkéyntikieli: hollanti.
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julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 10.3.2011 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Frisdranken Industrie Winters BV, edustajanaan advocaat PN.A.M. Claassen,

— Red Bull GmbH, edustajinaan advocaat S. Klos ja advocaat A. Alkema,

— Puolan hallitus, asiamiehendian M. Laszuk,

— Euroopan komissio, asiamiehindén A. Nijenhuis ja FW. Bulst,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.4.2011 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdédédnnon ldhenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkintaa.

Tdma pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Red Bull GmbH (jadljempéna
Red Bull) ja Frisdranken Industrie Winters BV (jdljempénd Winters) ja joka koskee
sitd, ettd viimeksi mainittu tdyttdd virvoitusjuomalla tolkkejé, jotka on varustettu Red
Bullin tavaramerkkien kanssa samankaltaisilla merkeilld.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1—-3 kohdassa sididdetdan seuraavaa:

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

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity;
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b) merkkig, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran, joka siséltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymaista.

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, eivit
ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, milloin viimek-
si mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tédssé jasenvaltiossa ja merkin aiheeton
kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyvéksi
kéayttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paallyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkia kéyttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittami-
nen merkkid kdyttden;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttéen;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa””
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Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Red Bull valmistaa ja pitdd kaupan energiajuomaa maailmanlaajuisesti tunnetulla ta-
varamerkilld RED BULL. Red Bull on hankkinut tille tavaramerkille kansainvalisia
rekisterdintejé, jotka ovat voimassa muun muassa Benelux-maissa.

Winters on yritys, jonka padasiallinen toiminta koostuu tolkkien téyttdmisestd val-
mistamillaan tai kolmansien valmistamilla juomilla.

Smart Drinks Ltd (jdljempdnd Smart Drinks), joka on Brittildisten Neitsytsaarien oi-
keuden mukaan perustettu oikeushenkil6, on Red Bullin kilpaileva yritys.

Winters on tdyttdnyt Smart Drinksin lukuun tolkkeja virvoitusjuomalla. Tét4 var-
ten Smart Drinks on toimittanut Wintersille tyhjid tolkkejd ja niiden sulkimia, jotka
on varustettu erindisilla merkeilld, koristekuvioilla ja teksteilld. Tolkit on varustettu
muun muassa merkeilla BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN (josta tuli sittem-
min LONG HORN) ja LIVE WIRE. Smart Drinks on toimittanut Wintersille myos
virvoitusjuomauutteen. Winters on tayttianyt tolkit Smart Drinksin ohjeiden ja resep-
tien mukaisesti tietylld uutemaéarélld, lisdnnyt niihin vettd ja tarvittaessa hiilihappoa
ja sulkenut tolkit. Témin jalkeen Winters on asettanut téytetyt tolkit Smart Drinksin
kéytettaviksi, joka on vienyt ne Benelux-maiden ulkopuolelle.

Winters on ainoastaan suorittanut kyseisid téyttopalveluja Smart Drinksille kuljetta-
matta tille taytettyja tolkkeja. Winters ei myoskédn toimittanut eikéd ole myynyt néitd
tolkkeja kolmansille.
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Red Bull vaati 2.8.2006 Rechtbank ’s-Hertogenboschissa kdydyssd turvaamistoimia
koskevassa menettelyssd, ettd Winters velvoitetaan lopettamaan vélittomasti kéytta-
méstd ja olemaan vastaisuudessa kdyttamattd merkkejd, jotka muistuttavat tiettyja
Red Bullin tavaramerkkejé tai jotka saavat aikaan mielleyhtymén niihin. Red Bull viit-
ti téstd, ettd Winters loukkasi Red Bullin tavaramerkkioikeuksia, kun se taytti tolkke-
jé, jotka on varustettu merkeilla BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG
HORN ja LIVE WIRE. Vilitoimista paattdnyt tuomari katsoi, ettd tolkkien téytté on
rinnastettava kyseisten merkkien kaytt6on mutta ettd vain merkki BULLFIGHTER
yhdessé tayttoon kaytettdvien tolkkien kanssa muistuttaa Red Bullin tavaramerkkeja.
Vilitoimista paattanyt tuomari velvoitti siis 26.9.2006 antamallaan paatokselld Win-
tersin lopettamaan BULLFIGHTER-t6lkkien tayton.

Red Bull teki tastd paatoksestd valituksen ja Winters vastavalituksen Gerechtshof te
’s Hertogenboschiin.

Gerechtshof hyviksyi Rechtbankin toteamuksen, jonka mukaan Wintersin suoritta-
ma tolkkien tdyttd on rinnastettava Smart Drinksin tolkkeihin panemien merkkien
kéayttoon. Gerechtshof tukeutui tiltd osin tavaramerkkien alkuperdn osoittamista
koskevaan tehtdvéin, ja siihen, ettd kyseisen tyyppisiin tavaroihin eli juomiin merk-
kié ei voida panna muuten kuin panemalla juoma kyseiselld merkilld jo varustettuun
paéllykseen. Gerechtshofin mukaan Winters pani kyseiset merkit tavaraan, kun se
yhdisti laimennetun uutteen ja kyseisilla merkeilld varustetut tolkit lopputuotteeksi,
vaikkei se pannutkaan merkkia tolkkeihin.

Siitd, ovatko kyseiset merkit ja Red Bullin tavaramerkit samankaltaisia, gerechtshof
katsoi, ettd kyseiset merkit ovat samankaltaisia merkkien BULLFIGHTER, PITT-
BULL ja LIVE WIRE kanssa. Gerechtshof totesi tdssd yhteydessd huomioon otetta-
van yleison tyypistd, ettd lahtokohtana on kyseisten tavaroiden luonteen perusteella
pidettdvi suurta yleis64 ja abstraktissa mielessa keskivertokuluttajaa Benelux-maissa,
koska tuotteita, jotka Winters késittelee Smart Drinksin lukuun, ei ole tarkoitettu
Benelux-maihin vaan sen ulkopuolisiin maihin.
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Gerechtshof miérési taten 29.1.2008 antamallaan tuomiolla teollis- ja tekijanoikeuk-
sia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun Benelux-
maiden vilisen yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleeseen, joka vastaa direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa, tukeutuen Wintersin lopettamaan
BULLFIGHTER-, PITTBULL- ja LIVE WIRE -t6lkkien tdyton. Winters teki tésté rat-
kaisusta kassaatiovalituksen.

Niin ollen Hoge Raad der Nederlanden on paittanyt lykité asian késittelyd ja esittaa
unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) a) Onko merkilld varustettujen péallysten pelkkés 'tayttod’ pidettavda — — merkin
kayttond elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklassa
tarkoitetulla tavalla silloinkin, kun téssa téytossé on kyseessé palvelun tarjoa-
minen toiselle timén toisen toimeksiannosta timén toimeksiantajan tavaroi-
den erottamiseksi?

b) Onko ensimmaiisen kysymykseen a kohtaan annettavan vastauksen kannalta
merkitysté silld, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vai b alakohdas-
sa tarkoitetusta loukkauksesta?

2) Mikéli ensimmadisen kysymyksen a kohtaan vastataan myontavésti, voidaan-
ko merkin kaytto silloin myos kieltdd Benelux-maissa tavaramerkkidirektiivin
89/104 5 artiklan nojalla, jos merkillda varustetut tavarat on tarkoitettu yksin-
omaan vientiin maihin, jotka ovat [yht&éltd] Benelux-alueen tai [toisaalta] Euroo-
pan unionin ulkopuolella, eivitka ne ole Benelux-alueella tai Euroopan unionissa
yleison havaittavissa, paitsi yrityksessd, jossa taytto on suoritettu?

3) Mikali toisen kysymyksen a tai b kohtaan vastataan myontavésti, mité kriteerid on
kéytettava vastattaessa sithen kysymykseen, onko kyse tavaramerkkiloukkaukses-
ta: onko kriteerini silloin Benelux-maiden ja Euroopan unionin (tavanomaisesti
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valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskiverto)kuluttajalla
oleva mielikuva — joka voidaan tillgin tietyissd olosuhteissa méérittdd vain fiktii-
visesti tai abstraktisti — vai onko taltd osin kéytettédva toista kriteerid, esimerkiksi
sen maan, johon tavarat vieddén, kuluttajilla olevaa mielikuvaa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymykselldan
lahinnd, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava niin,
ettd palvelujen tarjoaja, joka kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan téyttaa
tdmaén sille toimittamia paallyksid, joihin tdma kolmas on ennakkoon pannut merkin,
joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkkind suojattu merkki, kayttaa itse
kyseistd merkkia tavalla, joka voidaan tdmén sddnndksen nojalla kieltaa.

Unionin tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Winters katsoo, ettd pelkka merkilld varustetun paallyksen téytto, joka toteutetaan
kolmannelle suoritettavana palveluna, ei ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua kayttod. Winters tukeutuu erityisesti yhdistetyissa asioissa C-236/08—
C-238/08, Google France ja Google, 23.3.2010 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2417,
50, 56 ja 57 kohta), jossa unionin tuomioistuin katsoi, ettd indeksointipalvelujen
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tarjoaja antaa asiakkaidensa kayttdd avainsanoja muodostavia merkkeja kayttamétta
kuitenkaan itse kyseisid merkkejé talld tavoin, ja ndin on huolimatta siitd seikasta, ettd
mainitusta palvelusta paitsi maksettiin ja silld luotiin tarvittavat tekniset edellytykset
sille, ettd asiakkaat voivat kédyttdd kyseisid merkkejd, kyseinen palvelu myos edellytti
vilitontd yhteyttd yleisoon. Winters pédttelee téstd, ettei sen omia palveluja, jotka
koostuvat pelkastd valmistusprosessiin kuuluvasta tdytosté ja joihin ei kuulu juomien
myyntiin liittyvéa tehtdvaa eikd minkadnlaista yhteydenpitoa yleison kanssa, sitd suu-
remmalla syylld voida pitad "kayttona”

Puolan hallitus on pédasiallisesti samaa mieltd Wintersin kanssa, ja se korostaa erityi-
sesti, ettei tolkkien ulkon&olld ole mitddn vaikutusta Wintersin toimintaan tai tdmén
kyseiselld toiminnalla hankkimiin taloudellisiin etuihin, jotka ovat samat, olipa ndma
tolkit varustettu mainituilla merkeillé tai ei. Winters harjoitti toki taloudellista toi-
mintaa mutta toiminta oli luonteeltaan pelkéstddn teknistd, silla Winters toimi pelk-
kénd suorittavana tahona.

Lisdksi direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa luetellut teot merkitsevit loukkausta
vain siind tapauksessa, ettd saman artiklan 1 kohdassa sdddetyt edellytykset tayttyvit.
Koska ndmi edellytykset eiviit tayty, on vain vdhdan merkitysti silld, voidaanko mer-
killd varustetun t6lkin tdyttod pitdd kyseisen merkin panemisena kyseiseen tavaraan.
Red Bullin ja Euroopan komission nidkemys on lisdksi kyseenalainen sen vuoksi, ettei
merkkid ole tosiasiassa pantu kyseiseen tavaraan vaan sen péillykseen. Vaikka tdmé
niakemys hyviaksyttiisiinkin, esille nousee liséksi kysymys siitd, mika yrityksista rik-
koo tavaramerkkilainsdddantoa: yritys, joka on painanut merkin tolkkeihin, vai yritys,
joka on tayttdnyt kyseiset tolkit.

Red Bull ja komissio sitd vastoin katsovat, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdas-
sa tarkoitettu merkin kdytto kattaa merkilld varustettujen pééllysten tayton, vaikka
tdma taytto tapahtuu asiakkaalle suoritettavana palveluna asiakkaan pyynnosti ja ta-
mén tavaroiden erottamiseksi.
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Red Bullin ja komission mukaan ensinnédkin merkeilld varustettujen tolkkien taytto
oli rinnastettava ndiden merkkien panemiseen tavaraan direktiivin 89/104 5 artik-
lan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, koska merkki yhdistetdén tavaraan
tuotantoprosessin juuri téssd vaiheessa. Merkin tavaraan panemisen késite on ni-
mittdin ymmarrettavé niin, ettd silla tarkoitetaan fyysisen yhteyden luomista merkin
ja tavaran vilille riippumatta siitd tekniikasta, jolla tdméa yhteys luodaan. Red Bull
ja komissio katsovat, ettd edelld mainituissa yhdistetyisséd asioissa Google France ja
Google annetun tuomion 61 kohdasta kéy lisdksi ilmi, ettd direktiivin 89/104 5 artik-
lan 3 kohdassa luetellut teot ovat esimerkkejéa kyseisen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tetusta "kaytostd”.

Kun palvelujen tarjoaja suorittaa asiakkaalle korvausta vastaan palvelun, joka perus-
tuu merkin kéyttdmiseen, tatd kiyttod on pidettdvé "kayttona elinkeinotoiminnassa”
Se seikka, ettd palvelujen tarjoaja toimii asiakkaan ohjeiden mukaan, ei muuta téta
milldén tavalla, koska palvelu kuuluu edelleen kaupallisen toiminnan piiriin.

Merkitysté ei myoskadn ole silld, paneeko yritys merkin omiin tavaroihinsa tai niiden
paéllykseen vai kolmannelle suorittamanaan palveluna. Direktiivi 89/104 perustuu
nimittdin periaatteeseen, jonka mukaan oikeus tiettyihin tekoihin, kuten direktiivin
5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tekoihin, kuuluu ainoastaan rekisterdidyn ta-
varamerkin haltijalle. Red Bullin ja komission mukaan olisi vastoin tétd periaatetta
ja kyseisen 5 artiklan tarkoitusta jattdi kyseisen artiklan soveltamisalan ulkopuolelle
tuotantoon ja myyntiin liittyvit toimet, jotka joku henkil6 suorittaa ilman tavaramer-
kin haltijan suostumusta, yksinomaan silld perusteella, etteivit asianomaiset tavarat
kuulu télle henkil6lle. Jos nimittdin tavaramerkin haltijan nauttima suoja olisi mah-
dollista kiertdd yksinkertaisesti jakamalla tuotantoprosessi osiin ja antamalla sen eri
osat eri toimeksisaajien tehtaviksi, timén sidnnoksen tavoitetta ei voitaisi saavuttaa.

Red Bull ja komissio katsovat, ettd tdma tulkinta on vahvistettu edelld mainituissa
yhdistetyissd asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa (tuomion 60
ja 61 kohta) ja asiassa C-62/08, UDV North America, 19.2.2009 annetussa maarayk-
sessd (Kok., s. I-1279, 39-43 kohta). Liséksi niiden mukaan kyseisen 5 artiklan 3 koh-
dan rakenteesta kay ilmi, ettd tavaramerkin haltija voi kieltda erikseen kunkin téssé
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sddnnoksessd tarkoitetun teon eli siis vastustaa tavaramerkkinsé panemista tavaraan
riippumatta siité, pitddko néin tehnyt toimija tdimén jalkeen kyseisié tavaroita kaupan
vai ei.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd ennakkoratkaisupyynnosté ilmenee, ettéd kyseiset Wintersin
tdyttamissa tolkeissd olevat merkit eivit ole samoja vaan korkeintaan samankaltaisia
kuin Red Bullin suojatut merkit. Téten on suoraan suljettava pois se mahdollisuus,
ettd Red Bull voisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan — jossa edelly-
tetddn, ettd kyseiset merkit ovat samoja — nojalla kieltdd Wintersid tdyttamastéd néitd
tolkkejd. Téstd seuraa, ettd unionin tuomioistuimen on nyt késiteltdvéssé asiassa lau-
suttava ainoastaan tdmén direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta;
kyseisen sddnnoksen soveltamiseksi riittdd se, ettd merkit ovat samankaltaisia.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttamastd merkkié, joka on sama
tai samankaltainen kuin hdnen tavaramerkkinsé, kun kéyttoé tapahtuu elinkeinotoi-
minnassa ja kun se tapahtuu samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, ja kun sen vuok-
si, ettd yleison keskuudessa on sekaannusvaara, se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa
tavaramerkin keskeiselle tehtdville, jona on sen takaaminen kuluttajille, etté kyseisilla
tavaroilla tai palveluilla on tietty alkuperd (ks. mm. asia C-533/06, O2 Holdings ja O2
(UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 57 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

I - 13204



26

27

28

29

30

FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS

Pddasiassa on riidatonta, ettd Winters harjoittaa kaupallista toimintaa ja tavoittelee
taloudellista etua tayttdessddn palvelujen tarjoajana Smart Drinksin toimeksiannosta
ja ohjeiden mukaan tdmén sille toimittamia tolkkejé, joihin Smart Drinks on ennak-
koon pannut merkkejd, jotka ovat samankaltaisia kuin Red Bullin tavaramerkit.

Riidatonta on my0s se, ettd ndiden merkkien paneminen t6lkkeihin ennakkoon, tolk-
kien téytto virvoitusjuomalla ja tdmén jélkeen tapahtuva lopputuotteen eli tiytet-
tyjen ja kyseisilld merkeilld varustettujen tolkkien vienti tapahtuu ilman Red Bullin
suostumusta.

Vaikka néistd seikoista ilmenee, ettd Wintersin kaltainen palvelujen tarjoaja harjoittaa
elinkeinotoimintaa, kun se tdyttda kolmannen toimeksiannosta tillaisia tolkkejd, tas-
td ei kuitenkaan seuraa, ettd kyseinen palvelujen tarjoaja "kiyttdd” itse nditd merkkeja
direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla (ks. analogisesti em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 55 kohta).

Unionin tuomioistuin on néet jo todennut, ettd merkin kayton edellyttamien teknis-
ten edellytysten luominen ja korvauksen saaminen tdstd palvelusta ei merkitse sitd,
ettd palvelujen tarjoaja kayttad itse kyseistd merkkid (em. yhdistetyt asiat Google
France ja Google, tuomion 57 kohta).

On kuitenkin todettava, ettd palvelujen tarjoaja, joka padasiassa kyseessd olevan tilan-
teen kaltaisessa tilanteessa ainoastaan tédyttdd kolmannen toimeksiannosta ja ohjei-
den mukaan to6lkkeja, jotka on jo varustettu tavaramerkkien kanssa samankaltaisilla
merkeilld, ja siis pelkéstddn suorittaa lopputuotteen valmistusprosessin tietyn tekni-
sen osan ilman, ettd sillda on minkddnlaista ndiden tolkkien ulkondkoon ja erityisesti
niissd esiintyviin merkkeihin liittyvédé intressié, ei itse "kayta” nditd merkkejd direk-
tiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla vaan ainoastaan luo tarvittavat tekniset
edellytykset sille, ettd timé kolmas voi kéyttaa nditd merkkeja tdlla tavoin.
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Edelld esitetyn lisdksi on todettava, ettei Wintersin tilanteen kaltaisessa tilanteessa
oleva palvelujen tarjoaja missédn tapauksessa kéyté kyseisid merkkejé tdssé artiklassa
tarkoitetulla tavalla samoja tai samankaltaisia “tavaroita tai palveluja varten” kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity. Oikeuskdytdnnossé on
nimittédin jo todettu, ettd mainittu ilmaisu koskee periaatteessa sellaisen kolmannen
tavaroita ja palveluja, joka kédyttdd merkkid (ks. asia C-48/05, Adam Opel, tuomio
25.1.2007, Kok., s. I-1017, 28 ja 29 kohta; em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion
34 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta). On rii-
datonta, ettd Wintersin péddasiassa suorittama palvelu koostuu tolkkien taytosta eika
tissd palvelussa ole mitddn samankaltaista niiden tavaroiden kanssa, joita varten Red
Bullin tavaramerkit on rekisterdity.

Oikeuskdytdnnossé on toki myos todettu, ettd tdmd ilmaisu voi tietyissd olosuhteissa
pitdd sisdllddn sellaisen muun henkilon tavaroita ja palveluja, jonka lukuun kolmas
toimii. Unionin tuomioistuin on téten katsonut, etté tilanne, jossa palvelujen tarjoaja
kéyttaa toisen tavaramerkkid vastaavaa merkkii sellaisten tuotteiden myynninedista-
miseen, joita jokin sen asiakkaista pitdd kaupan tdmén palvelun avulla, kuuluu kysei-
sen ilmaisun alaan silloin, kun tdma kaytto toteutetaan tavalla, jolla kyseisen merkin ja
palvelujen tarjoajan asianomaisen palvelun vilille luodaan yhteys (ks. vastaavasti em.
yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta; asia C-324/09, L'Oréal
ym., tuomio 12.7.2011, Kok., s. I-6011, 91 ja 92 kohta ja em. asia UDV North America,
tuomion 43-51 kohta).

Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 28 kohdassa olennaisilta osin korosti,
tavaramerkin kanssa samankaltaisilla merkeilld varustettujen tolkkien tédytto ei ole
luonteeltaan sellaista, ettd se olisi rinnastettavissa palveluun, jolla pyritéén téllaisilla
merkeilld varustettujen tuotteiden myynninedistimiseen, eiki silla erityisesti luoda
yhteyttd ndiden merkkien ja tayttopalvelun vilille. Se, mika yritys suorittaa tdyton, ei
ole kuluttajan nahtavissd, mikd merkitsee sitd, ettei kyseisen yrityksen palveluja voida
mitenkéédn yhdistdd mainittuihin merkkeihin.

Koska edella todetusta seuraa, ettid direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa sdddetyt edellytykset eivit péddasiassa kyseessd olevan tilanteen kaltaisessa
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tilanteessa téyty, joten tavaramerkin haltija ei voi tilld perusteella kieltdd palvelujen
tarjoajaa suorittamasta palveluja, jotka koostuvat samankaltaisilla merkeilla kuin ta-
varamerkin haltijan tavaramerkit varustettujen tolkkien tdytostd, merkitysté ei ole
silld, onko tdma taytto 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkkien pane-
mista tavaroihin tai niiden p&éllyksiin.

Koska téllainen palvelujen tarjoaja mahdollistaa sen, ettd sen asiakkaat voivat kayttaa
tavaramerkkien kanssa samankaltaisia merkkejé, sen roolia ei voida arvioida direk-
tiivin 89/104 valossa, vaan sitd on tarvittaessa tarkasteltava muiden oikeussidanto-
jen kannalta (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
57 kohta ja em. asia L'Oréal ym., tuomion 104 kohta).

Lisédksi on niin, ettd, toisin kuin Red Bull ja komissio epdilevit, toteamus siit4, ettei
tavaramerkin haltija voi ryhtyd oikeustoimiin palvelujen tarjoajaa vastaan pelkéstddn
direktiivin 89/104 perusteella, ei mitenkédén johda siihen, ettd tdmén palvelujen tar-
joajan asiakas voisi kiertda tavaramerkin haltijalle kyseisessa direktiivissi taatun suo-
jan jakamalla tuotantoprosessin osiin ja antamalla sen eri osat eri palvelujen tarjoa-
jien tehtdviksi. Téstd on riittdvaa todeta, ettd ndmé palvelut voidaan lukea mainitun
asiakkaan syyksi luettavaksi teoksi, jolloin se on siis edelleen vastuussa tdmén direktii-
vin nojalla.

Kun otetaan huomioon edelld todettu, ensimmaiiseen ennakkoratkaisukysymykseen
on vastattava, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava
niin, ettd palvelujen tarjoaja, joka kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan
tdyttad tdmaén sille toimittamia péallyksid, joihin tdimén kolmannen pyynndsté on en-
nakkoon pantu merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkkiné suo-
jattu merkki, ei kédyta itse kyseistd merkkié tavalla, joka voidaan tdméin sddnnoksen
nojalla kielt&a.
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Toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys

Ensimmadiseen kysymykseen annetun vastauksen vuoksi toiseen ja kolmanteen
ennakkoratkaisukysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely unionin tuomioistuimessa on vélivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkd vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarété korvattaviksi.

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

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiadinnon lahentimisestd 21.12.1988 annetun
ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
on tulkittava niin, ettid palvelujen tarjoaja, joka kolmannen toimeksiannosta ja
ohjeiden mukaan tiyttid timaén sille toimittamia péillyksid, joihin timéi kolmas
on ennakkoon panettanut merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tava-
ramerkkini suojattu merkki, ei itse kiyta kyseistd merkkia tavalla, joka voidaan
tamin sddnnoksen nojalla kieltaa.

Allekirjoitukset
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