LOREAL YM.

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

12 péivéand heindkuuta 2011 *

Asiassa C-324/09,

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

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie ja

L’Oréal (UK) Ltd

vastaan

eBay International AG,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox ja

Rukhsana Bi,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizza-
no, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel ja
D. Svaby seki tuomarit A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilesi¢ (esitteleva tuomari),
M. Safjan ja M. Berger,
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julkisasiamies: N. Jadskinen,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssa ja 22.6.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— L'Oréal SA ym., edustajinaan H. Carr, QC, D. Anderson, QC, ja barrister T. Mit-
cheson,

— eBay International AG ym., edustajinaan avocat T. van Innis ja avocat G. Glas,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehindén H. Walker ja L. Seeboruth,
avustajanaan barrister C. May,

— Ranskan hallitus, asiamiehindén G. de Bergues, B. Beaupére-Manokha, J. Gstals-
ter ja B. Cabouat,

— Italian hallitus, asiamiehendén G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato
S. Fiorentino,

— Puolan hallitus, asiamiehindén M. Dowgielewicz ja A. Rutkowska,
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— DPortugalin hallitus, asiamiehenéén L. Inez Fernandes,

— Euroopan komissio, asiamiehenéédn H. Krdamer,

kuultuaan julkisasiamiehen 9.12.2010 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdéddédnnon ldhenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992
tehdylld sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jaljempédnd direktiivi 89/104), 5 ja 7 artik-
lan, yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) 9 ja 13 artiklan, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sidh-
koistd kaupankéyntia, sisimarkkinoilla koskevista tietyistd oikeudellisista nédkokoh-
dista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY
(direktiivi sdhkoisestd kaupankédynnistd) (EYVL L 178, s. 1) 14 artiklan seka teollis-
ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) 11 artiklan
tulkintaa.
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Tdmid ennakkoratkaisupyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtaaltd
L'Oréal SA ja sen tytdryhtiot Lancome parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire
Garnier & Cie ja L'Oréal (UK) Ltd (jaljempénd yhdessd L'Oréal) ja toisaalta eBay Inc:n
kolme tytdryhtiotd eli eBay International AG, eBay Europe SARL ja eBay (UK) Ltd
(jaljempédna yhdessa eBay) seka Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James
Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox ja Rukhsana Bi (jaljempéna vastaajina olevat luon-
nolliset henkil6t) ja joka koskee L'Oréalin tuotteiden kaupan pitdmistd ilman tdmén
suostumusta eBayn ylldpitamalla sahkoiselld markkinapaikalla.

I Asiaa koskevat oikeussdannot

A Direktiivi 89/104 ja asetus N:o 40/94

Direktiivi 89/104 on kumottu jasenvaltioiden tavaramerkkilainséddédnnon ldhentami-
sestéd (kodifioitu toisinto) 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 yhteison tavaramerkisté (kodifioitu toisinto) 26.2.2009 anne-
tulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan
13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pédasiaan sovelle-
taan kuitenkin edelleen direktiivid 89/104 ja asetusta N:o 40/94.

Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeu-
det’, sdddetddn seuraavaa:
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”1. Rekister6idyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramer-
kin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hidnen suostumustaan kayttdmésta elin-
keinotoiminnassa:

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

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 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 tédssd jdsenvaltiossa ja merkin aiheeton
kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua 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;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen téllaista
tarkoitusta varten merkkid kdyttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittami-
nen merkkid kédyttden;
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¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttaen;

d) merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sanamuoto vastaa padosin
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan sanamuotoa. Kyseisen 9 artiklan 2 kohta vastaa
kyseisen 5 artiklan 3 kohtaa. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hinen suostumustaan kdyttamaisté elinkeino-
toiminnassa:

c) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille
tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekis-
terdity, kun se on laajalti tunnettu yhteisossd, ja jos merkin kéyttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi yhteison tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettua hyviksikédyttod taikka olisi niille haitaksi”

Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”"Tavaramerkkiin kuuluvien oi-
keuksien sammuminen’, siddetdan seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kayttdmisté niissd tavaroissa, jot-
ka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan
talousalueen sopimusvaltion alueella] tita tavaramerkkid kédyttden.
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2. Mitid 1 kohdassa sdéddetédn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastus-
taa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdadan
muutoksia tai niitd huononnetaan sen jélkeen, kun ne on laskettu liikkeelle”

Asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa sdddetéddn, ettd "yhteison tavaramerkki
ei oikeuta haltijaa kieltdim&dn tavaramerkin kayttdmisté niissé tavaroissa, jotka haltija
tai hénen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan unionis-
sa] tatd tavaramerkkid kdyttden” Saman artiklan 2 kohdan sanamuoto vastaa direktii-
vin 89/104 7 artiklan 2 kohdan sanamuotoa.

B Direktiivi 2000/31 (direktiivi sdhkéisestd kaupankdynnistd)

Direktiivin 2000/31 2 artiklan a alakohdassa maédritelldadn “tietoyhteiskunnan pal-
velut” viittaamalla teknisid standardeja ja madrdyksid ja tietoyhteiskunnan palveluja
koskevia maarayksid koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menette-
lystd 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY
(EYVL L 204, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivilla 98/48/EY (EUVL L 217, s. 18; jdljempéna direk-
tiivi 98/34), 1 artiklan 2 kohtaan siten, ettd niilld tarkoitetaan “kaikkia etdpalveluina
sdahkoisessd muodossa palvelun vastaanottajan henkil6kohtaisesta pyynnostd toimi-
tettavia palveluja, joista tavallisesti maksetaan korvaus”

Direktiivin 98/34 1 artiklan 2 kohdassa saddetdan seuraavaa:
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Tassd maaritelmassa tarkoitetaan:

— etdpalvelulla’ palvelua, joka toimitetaan siten, ettd osapuolet eivit ole samanai-
kaisesti lasna,

— ilmaisulla 'sdhkoisessd muodossa’ palvelua, joka lihetetédédn lahetyspaikasta ja vas-
taanotetaan madrénpadssi tietoja elektronisesti kisittelevien [ja sdilyttédvien] lait-
teiden — — avulla ja joka ldhetetéén, siirretdin ja vastaanotetaan kokonaan linjoja,
radioyhteyttd, optisia tai muita elektromagneettisia vélineitd kayttéen,

— ’palvelun vastaanottajan henkilokohtaisesta pyynnosta toimitettavalla palvelulla’
palvelua, joka toimitetaan henkilokohtaisen pyynnon perusteella tapahtuvana
tiedonsiirtona.

Direktiivin 2000/31 6 artiklassa sdddetidan seuraavaa:

"Muiden [unionin] oikeudessa asetettujen tietojen antamista koskevien vaatimusten
liséksi jasenvaltioiden on varmistettava, ettd kaupallisessa viestinnéssd, joka muodos-
taa osittain — — tietoyhteiskunnan palvelun, noudatetaan ainakin seuraavia edellytyk-
sid:

b) luonnollisen tai oikeushenkilon, jonka lukuun kaupallinen viestinté toteutetaan,
on oltava selvisti tunnistettavissa;
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Direktiivin 2000/31 II luvussa on 4 jakso, jonka otsikko on ”Viilittdjind toimivien pal-
velun tarjoajien vastuu” ja joka siséltdd direktiivin 12—15 artiklan.

Direktiivin 2000/31 14 artiklassa, jonka otsikko on "Siilytys’, sdddetdén seuraavaa:

”1. Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen kisittdd palvelun vastaanottajan toi-
mittamien tietojen tallentamisen, jasenvaltioiden on varmistettava, ettd palvelun tar-
joaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynndsté tallennettujen tietojen osal-
ta, edellyttéen, etté:

a) palvelun tarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista
eikd hénen tiedossaan vahingonkorvausvaatimuksen kyseessé ollen ole tosiasioita
tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeists;

tai

b) palvelun tarjoaja toimii viipymaéttd tietojen poistamiseksi tai niihin padsyn esti-
miseksi heti saatuaan tiedon tallaisista seikoista.

2. Edelld 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun vastaanottaja toimii palvelun tarjoajan
johdon tai valvonnan alaisena.
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3. Tama artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen
vaatia jasenvaltioiden oikeusjarjestelmdn mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan
tai estdméén vadrinkaytokset, eikd se myoskadn vaikuta jasenvaltioiden mahdollisuu-
teen vahvistaa menettelyjd, joita sovelletaan tietojen poistamiseen tai niihin padsyn
estdmiseen.

Direktiivin 2000/31 15 artiklassa, jonka otsikko on "Yleisen valvontavelvollisuuden
puuttuminen’; siddetddn seuraavaa:

”1. Jasenvaltiot eivit saa asettaa palvelun tarjoajille 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitet-
tujen palvelujen toimittamisen osalta yleista velvoitetta valvoa siirtdmidén ja tallen-
tamiaan tietoja eivétka yleistd velvoitetta pyrkié aktiivisesti saamaan selville laitonta
toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

Direktiivin 2000/31 III luvussa on muun muassa 18 artikla, jonka otsikkona on "Oi-
keussuojakeinot” ja jossa sdddetddn seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd niiden kansallisen lainsaaddnnoén mukai-
sesti kéytettédvissd olevat tietoyhteiskunnan palvelujen toimintoja koskevat oikeus-
suojakeinot mahdollistavat nopeat toimenpiteet, turvaamistoimenpiteet mukaan
lukien, joilla lopetetaan viitetyt védrinkdytokset ja estetddn se, ettei asianomaisten
tahojen eduille koidu enempéa haittaa.
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C Direktiivi 2004/48 (direktiivi teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta)

Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 1, 2, 3, 23, 24 ja 32 perustelukappale kuuluvat
seuraavasti:

"(1)

(2)

(3)

(23)

Sisamarkkinoiden toteuttaminen edellyttdd vapaan liilkkuvuuden esteiden ja kil-
pailun véaristymien poistamista siten, ettd luodaan innovaatio- ja investointitoi-
minnalle suotuisa ymparisto. Téassa yhteydessa teollis- ja tekijanoikeuksien suoja
on olennainen tekija — —

— — [Teollis- ja tekijanoikeuksien suoja] ei kuitenkaan saisi olla este sananvapau-
delle, tietojen vapaalle liikkuvuudelle ja henkilotietojen suojalle, mukaan lukien
Internet.

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tdhtédédvien keino-
jen puuttuminen kuitenkin ehkiisee innovointia ja luovaa toimintaa ja vihentia
investointeja. Sen vuoksi on tdrkedtéd varmistaa, ettd teollis- ja tekijanoikeuksia
koskevaa aineellista oikeutta, joka nykyisin kuuluu suurelta osin [unionin] séén-
nodston piiriin, sovelletaan tehokkaasti [unionissa]. — —

Oikeudenhaltijalla olisi oltava mahdollisuus hakea kieltotuomion antamis-
ta sellaiselle vélittdjélle, jonka palveluja kolmannet kayttivit oikeudenhaltijan
teollisoikeuden loukkaamisessa — —. Téllaisia kieltotuomioita koskevat ehdot ja
yksityiskohtaiset sadnnét olisi jatettdvé jasenvaltioiden kansallisen lainsdddén-
non varaan. [Tekijdnoikeuden ja lahioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmu-
kaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin
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ja neuvoston] direktiivi 2001/29/EY [(EYVL L 167, s. 10)] on jo mahdollista-
nut laajan yhdenmukaistamisen tekijdnoikeuden ja lidhioikeuksien rikkomisen
osalta. Talld direktiivilld ei siten pitdisi olla vaikutusta direktiivin 2001/29/EY
8 artiklan 3 kohtaan.

Tapauksen mukaan ja jos se olosuhteiden vuoksi on perusteltua, toteutettavien
toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen olisi kasitettavé kieltotoi-
menpiteitd, joilla pyritdén estdmédn teollis- ja tekijanoikeuksien uudet louk-
kaukset. ——

Téssé direktiivissd kunnioitetaan perusoikeuksia [jotka tunnustetaan erityisesti
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa]. Talla direktiivilld on tarkoitus erityises-
ti varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien kunnioittaminen edelld mainitun pe-
rusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti”

Direktiivin 2004/48 2 artiklassa, jossa madiritellddn sen soveltamisala, sdddetddn
seuraavaa:

”1. Tassd direktiivissd sdddettyja toimenpiteitd, menettelyja ja oikeussuojakeino-
ja sovelletaan —— kaikkiin [unionin] lainsdddédnnossa ja/tai kyseisen jdsenvaltion
lainséddadédnnossd sdddettyjen teollis- ja tekijanoikeuksien loukkauksiin, sanotun kui-
tenkaan rajoittamatta [unionin] tai jdsenvaltioiden lainsddddnndsséd saddettyjen tai
sdddettdvien keinojen kéyttdmistd, sikdli kuin mainitut keinot ovat edullisempia
oikeudenhaltijoille.
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3. Tama direktiivi ei vaikuta:

a) —— yleisesti —— direktiiviin 2000/31/EY, eikd erityisesti direktiivin 2000/31/EY
12-15 artiklaan;

Direktiivin 2004/48 II luvussa, jonka otsikko on "Toimenpiteet, menettelyt ja oikeus-
suojakeinot’, on kuusi jaksoa, joista ensimmaéinen, jonka otsikko on ”Yleiset sddnnok-
set’, sisdltdd muun muassa 3 artiklan, jossa sdddetédn seuraavaa:

1. Jasenvaltioiden on sdddettdvé tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuo-
jakeinot tdssd direktiivissé tarkoitettujen teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistamiseksi. Ndiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on ol-
tava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivit saa olla liilan monimutkaisia tai kalliita,
eivitkd ne saa sisaltdd kohtuuttomia médrdaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2. Niiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on — — oltava tehok-
kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitd on sovellettava siten, etté viltetddn luomas-
ta esteité lailliselle kaupankéynnille — -

Direktiivin 2004/48 luvussa II olevan 5 jakson otsikko on "Pédasiaa koskevasta tuo-
miosta johtuvat toimenpiteet” Se muodostuu 10-12 artiklasta, joiden otsikot ovat
"Korjaavat toimenpiteet’, "Kieltotuomiot” ja ”Vaihtoehtoiset toimenpiteet”.
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Direktiivin 2004/48 11 artiklassa saadetdan seuraavaa:

”Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd kun teollis- tai tekijanoikeuden loukkauksen
toteava oikeuden p#dtds on tehty, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa
loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltda loukkauksen jatka-
minen. Jos kansallinen lainsédédanto sen sallii, kieltotuomion noudattamatta jattami-
sestd voidaan tarvittaessa maérétd uhkasakko tuomion noudattamisen varmistami-
seksi. Jasenvaltioiden on my0s varmistettava, ettd oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus
hakea kieltotuomiota sellaisia vilittéjid vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet
kéayttavit teollis- tai tekijanoikeuden loukkaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoitta-
matta direktiivin 2001/29/EY 8 artiklan 3 kohdan soveltamista

Kyseisessa direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea
kieltoa tai madrdysta sellaisia vélittdjid vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli
kéyttaa tekijanoikeuden tai ldhioikeuden rikkomiseen.

D Direktiivi 76/768 (kosmeettisia valmisteita koskeva direktiivi)

Kosmeettisia valmisteita koskevan jasenvaltioiden lainsdddédnnon lahentdmisestd
27.7.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (EYVL L 262, s. 169), sellaisena
kuin se on muutettuna 27.2.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivilla 2003/15/EY (EUVL L 66, s. 26), 6 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:
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”Jasenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi,
ettd kosmeettisia valmisteita saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkauk-
sissa ja ulkopaéllyksissd on pysyvilld, helposti luettavalla ja ndkyvélld tavalla esitetty
seuraavat tiedot; g alakohdan tiedot voivat kuitenkin olla ainoastaan pakkauksessa:

a) valmistajan tai kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamisesta vastaavan
henkildn, joka on sijoittautunut yhteis66n, nimi tai toiminimi seké osoite tai koti-
paikka — —;

b) nimellissisilto pakkausajankohtana — —;

¢) vahimmadisséilyvyysaika — —;

d) kaytossd noudatettavat erityiset varotoimenpiteet — —;

e) valmisteen erdnumero tai tunniste — —;

f) valmisteen tarkoitus, jollei se kédy ilmi valmisteen esittelysts;

g) luettelo valmisteen ainesosista — —.
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E Kansallinen sddnnosto

Direktiivi 89/104 on saatettu osaksi kansallista oikeutta tavaramerkkilailla (Trade
Marks Act). Direktiivin 89/104 5 artiklan 1-3 kohta on pantu tdytdnt6on kyseisen
lain 10 §:114.

Direktiivi 2000/31 on saatettu osaksi kansallista oikeutta sdhkoisestd kaupankaynnista
annetulla asetuksella (Electronic Commerce Regulations). Direktiivin 2000/31 14 ar-
tikla on pantu tiytanto6n kyseisen asetuksen 19 §:1l4.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta ei ole antanut ni-
menomaisia sddntojd direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannen virkkeen taytan-
toon panemiseksi. Toimivaltaa antaa madriyksid (injunction) sdénnellddn kuitenkin
korkeimmasta oikeudesta annetun lain (Supreme Court Act) 37 §:114, jonka mukaan
High Court voi antaa téllaisen méaardyksen "kaikissa tapauksissa, joissa tdmé vaikut-
taa oikeutetulta ja tarkoituksenmukaiselta” ("in all cases in which it appears to be just
and convenient to do so0”).

Direktiivi 76/768 on saatettu osaksi kansallista oikeutta kosmeettisista valmisteista
annetulla asetuksella (Cosmetic Products Regulations). Tamén asetuksen 12 § vastaa
direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohtaa, ja sen rikkominen voi olla rikos.

I - 6089



26

27

28

29

30

TUOMIO 12.7.2011 — ASIA C-324/09

II Paédasia ja ennakkoratkaisukysymykset

L'Oréal valmistaa ja pitdd kaupan hajuvesid, kosmeettisia valmisteita ja hiustenhoito-
tuotteita. Se on Yhdistyneessd kuningaskunnassa useiden kansallisten tavaramerk-
kien haltija. Liséksi se on yhteison tavaramerkkien haltija.

L'Oréalin tuotteet jaellaan suljetussa jakeluverkostossa, jossa hyviksyttyja jalleen-
myyjid on kielletty toimittamasta tuotteita muille jalleenmyyjille.

eBay yllapitaa sihkoistd markkinapaikkaa, jolla esitetdén listauksia eBayhin tdssé tar-
koituksessa kirjautuneiden ja siind myyjétilin luoneiden henkil6iden kaupan pitdmis-
td tavaroista. eBay veloittaa tietyn prosenttiosuuden toteutetuista kaupoista.

eBay sallii sen, ettd mahdolliset ostajat ostavat myyjien tarjoamia tuotteita huuto-
kaupalla. eBayn kautta on myos mahdollista myyda tuotteita ilman huutokauppaa
ja siis kiintedén hintaan niin kutsutun osta heti (buy it now) -jirjestelmén kautta.
Lisdksi myyjét voivat luoda eBayn verkkosivuilla verkkokauppoja (online shops). Tal-
laisessa kaupassa tarjotaan kaikkia tuotteita, jotka myyjéalld on myytdvind tiettynd
ajankohtana.

Myyjien ja ostajien on hyviksyttdvd eBayn vahvistamat sihkoisen markkinapaikan
kayttoehdot. Néihin ehtoihin kuuluu kielto myyda véddrennettyjd tuotteita ja kielto
loukata tavaramerkkeja.
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eBay auttaa tarvittaessa myyjid optimoimaan tarjouksensa, luomaan omat verkko-
kauppansa sekd edistimdin ja lisdédmddn myyntiddn. Se myos mainostaa tiettyja sen
sahkoiselld markkinapaikalla kaupan pidettévid tuotteita esittamaélla listauksia Goog-
len kaltaisissa hakukoneissa.

L'Oréal ilmoitti 22.5.2007 péivitylla kirjeelld eBaylle olevansa huolissaan sen immate-
riaalioikeuksia loukkaavasta laajamittaisesta kaupankidynnistd eBayn eurooppalaisilla
verkkosivuilla.

Koska L'Oréal ei ollut tyytyvdinen saamaansa vastaukseen, se nosti kanteita eBayta
vastaan eri jasenvaltioissa, mukaan luettuna kanteen High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Divisionissa.

L'Oréal saattoi asian High Court of Justiceen, jotta tdma toteaisi ensinnékin, ettd eBay
ja vastaajina olevat luonnolliset henkil6t ovat vastuussa siité, ettd kyseiset luonnolli-
set henkil6t ovat myyneet 17 tuotetta www.ebay.co.uk-verkkosivulla, koska se véitti
tdman myynnin loukanneen oikeuksia, jotka L'Oréal on saanut muun muassa yhtei-
son tavaramerkiksi rekisteroidylld kuviomerkilld, joka sisdltdd sanat "Amor Amor’,
sekd kansalliseksi tavaramerkiksi rekister6idylla sanamerkilla Lancome.

L'Oréal ja eBay ovat yksimielisid siitd, ettd ndistd 17 tuotteesta kaksi oli L'Oréal-tava-
ramerkilld varustettujen tuotteiden védrennoksia.

L’Oréal ei viita, ettd 15 muuta tuotetta olisivat vadrennoksid, mutta se katsoo kuiten-
kin, ettd niiden myynti loukkaa sen tavaramerkkioikeuksia, koska ndmaé tuotteet ovat
joko tuotteita, joita ei ole tarkoitettu myyntiin ja joita ovat esimerkiksi néytteet ja ndy-
tepakkaukset, tai L'Oréalin tavaramerkilld varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu
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myyntiin Pohjois-Amerikassa eikd Euroopan talousalueella (jéljempéna ETA). Liséksi
tietyt kyseisistd tuotteista myytiin ilman pakkausta.

High Court of Justice ei tdssd vaiheessa lausunut siitd, missd madrin L'Oréalin tava-
ramerkkioikeuksia oli loukattu, mutta se vahvisti, ettd vastaajina olevat luonnolliset
henkilot olivat myyneet tuotteita www.ebay.co.uk-verkkosivulla L'Oréalin kuvaile-
malla tavalla.

L'Oréal viittaa toiseksi, ettd eBay on vastuussa L'Oréalin tavaramerkkien kaytostd,
koska niitd esitetddn sen verkkosivuilla ja koska Googlen kaltaisten hakukoneope-
raattoreiden verkkosivulla esitetdén sponsoroituja linkkejd, jotka tulevat esiin kaytet-
tdessd kyseisid tavaramerkkejd vastaavia avainsanoja.

Tédhin jalkimmaiseen seikkaan liittyen on kiistatonta, ettd valitsemalla Googlen Ad-
Words-indeksointipalvelussa avainsanoja, jotka vastaavat L'Oréalin tavaramerkkejs,
eBay on saanut ilmestymaén aina, kun téllainen sana ja internetin kéyttdjan Googlen
hakukoneeseen osoittamassa pyynndssé esiintyvé sana vastaavat toisiaan, mainoslin-
kin www.ebay.co.uk-verkkosivulle. Tdmaé linkki esiintyy otsakkeen “sponsorilinkit”
alla joko Googlen esittdmén ruudun oikeassa reunassa tai ylareunassa.

Kun siis internetin kayttdja syotti 27.3.2007 sanat "shu uemura’, jotka vastaavat la-
hinné kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteroityd L'Oréalin sanamerkkid ”Shu Uemura’,
hakusanoiksi Googlen hakukoneeseen, seuraava eBayn ilmoitus ilmestyi edelld mai-
nitun otsakkeen "sponsorilinkit” alle:

”Shu Uemura
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Shu uemurasta hyvid kauppoja

Osta eBaystd ja saasta!

www.ebay.co.uk”

("Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”)

Tdmén mainoslinkin napsauttaminen johti www.ebay.co.uk-verkkosivulle, jolla to-
dettiin seuraavaa: “96 tuotetta l6ydetty haulla shu uemura” Useimpien tuotteiden to-
dettiin nimenomaisesti olevan perdisin Hongkongista.

Muista esimerkeistd voidaan mainita, ettd kun internetin kayttdja syotti 27.3.2007
sanat “matrix hair’, jotka osittain vastaavat kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteroi-
tyd L'Oréalin sanamerkkid Matrix, hakusanoiksi Googlen hakukoneeseen, seuraava
eBayn ilmoitus ilmestyi ndkyviin edelld mainitun otsakkeen "sponsorilinkit” alle:

"Matrix hair
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Taalla fantastisen alhaiset hinnat

Kaikki haluamasi eBay.co.uk:sta!

www.ebay.co.uk”

("Matrix hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”)

L'Oréal vaitti kolmanneksi, ettd vaikka eBay ei olisi vastuussa sen tavaramerkkeihin
liittyvien oikeuksien loukkauksista, sitd vastaan pitdisi antaa kieltotuomio direktiivin
2004/48 11 artiklan perusteella.

L'Oréal teki sovinnon tiettyjen vastaajana olevien luonnollisten henkiléiden Stephen
Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke ja Joanna Clarke kanssa ja sai
yksipuolisen tuomion muita, Glen Foxiaja Rukhsana Bita, vastaan. Tdmén jélkeen
vuoden 2009 maaliskuussa High Court of Justicessa pidettiin istunto, joka koski yk-
sinomaan kannetta, joka oli nostettu eBayté vastaan.
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High Court of Justice esitti 22.5.2009 tekemaillddn péatokselld tiettyjd tosiseikkoja
koskevia arviointeja ja katsoi, ettei asia ollut ratkaisukelpoinen, koska useisiin oikeus-
kysymyksiin tarvittiin ensiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintaa.

Kyseisessi padtoksessd High Court of Justice totesi, ettd eBay oli asentanut suodat-
timia sellaisten listausten tunnistamiseksi, jotka voivat olla ristiriidassa verkkosivun
kayttoehtojen kanssa. Kyseinen tuomioistuin totesi my®os, etta eBay oli kehittidnyt niin
kutsutulla VeRO-ohjelmalla (Verified Rights Owner) ilmoitus- ja poistamisjérjestel-
min, jonka tarkoituksena oli auttaa immateriaalioikeuksien haltijoita poistamaan oi-
keuksia loukkaavat listaukset markkinapaikalta. L'Oréal ei ollut halunnut osallistua
tdhédn ohjelmaan, koska se piti sitd epétyydyttiavéana.

High Court of Justice totesi myds, ettd eBay soveltaa seuraamuksia sdhkoisen markki-
napaikan kéyttoehtoja rikkoviin myyjiin, ja néihin seuraamuksiin kuuluu muun
muassa myyjien véliaikainen ja jopa lopullinen poistaminen.

Edelld esitetyista toteamuksista huolimatta High Court of Justice katsoi, ettd eBayn
on mahdollista tehdd enemmin vihentadkseen sihkoisen markkinapaikkansa kautta
tapahtuvan, immateriaalioikeuksia loukkaavan myynnin méérda. Kyseisen tuomio-
istuimen mukaan eBay voisi kdyttdd muitakin suodattimia. Se voisi myos sisallyttaa
saantoihinsé kiellon myydd ETA:n ulkopuolelta peréisin olevia tavaramerkilld varus-
tettuja tuotteita ilman tavaramerkkien haltijoiden suostumusta. Se voisi my0s asettaa
lisdrajoituksia sellaisten tavaroiden maéariin, joita voidaan listata samanaikaisesti, ja
soveltaa tiukemmin seuraamuksia.

High Court of Justice korostaa kuitenkin, ettd se, ettd eBayn olisi mahdollista tehdd
enemman, ei valttdmatta merkitse sitd, etta silla olisi oikeudellinen velvollisuus tehda
enemman.
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so High Court of Justice lykkisi 16.7.2009 tekemailldan paitokselld, joka seurasi edelld
mainittua 22.5.2009 tehtyéd paatostd, asian késittelyd ja pyysi unionin tuomioistuimel-
ta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

”1) Silloin kun hajuvesi- ja kosmetiikkanéytteitd (eli ndytepakkauksia, joita kiytetddn

tuotteiden esittelemiseen kuluttajille véhittdismyyntipaikoissa) ja nédytepulloja
(eli sailioit4, joista voidaan ottaa pienid annoksia annettaviksi kuluttajille ilmai-
sina ndytteind), joita ei ole tarkoitettu myytéavaksi kuluttajille (ja joissa on usein
merkinté ‘ei myytédviksi’ tai ‘ei myytéviksi erikseen’), toimitetaan veloituksetta
tavaramerkin haltijan hyviksymille jalleenmyyjille, ’saatetaanko’ ndmé tavarat
'markkinoille’ [direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdassa ja [asetuksen N:o 40/94]
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Jos hajuvesistd ja kosmeettisista valmisteista on poistettu pakkaukset (ja muut
ulkopaillykset) ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, onko tdmé tavaramer-
kin haltijalle 'perusteltu aihe’ vastustaa pakkauksettomien tuotteiden laskemis-
ta uudelleen liikkeelle [direktiivin 89/104] 7 artiklan 2 kohdassa ja [asetuksen
N:o 40/94] 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Onko toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitysta silld, jos

a) pakkauksen (tai muiden ulkopiillysten) poistamisen seurauksena pakkauk-
settomissa tuotteissa ei ole [direktiivin 76/768] 6 artiklan 1 kohdassa edel-
lytettyjd tietoja eikd niissd etenkddn ole luetteloa valmisteen ainesosista eikd
‘parasta ennen’ -paivdysmerkintda?

b) téllaisten tietojen puuttumisen vuoksi pakkauksettomien tuotteiden kaupan
pitdminen tai myyminen on sen yhteison jasenvaltion lainsdddannén mukaan
rikos, jossa kolmannet osapuolet pitavit niitd kaupan tai myyvét niita?
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Onko toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitysta silld, jos
uudelleen liikkeelle laskeminen vahingoittaa tai todennékdisesti vahingoittaa
tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta? Jos ndin on, voidaanko
téllaisen vaikutuksen olemassaolo olettaa vai edellytetdénko, ettd tavaramerkin
haltija ndyttad sen toteen?

Jos [sidhkoisen markkinapaikan ylldpitéjd] ostaa hakukoneoperaattorilta oikeuden
kéyttad avainsanana merkkid, joka on sama kuin rekisteroity tavaramerkki, jolloin
merkki ndkyy hakukoneen kayttéjille sponsoroidussa linkissg, joka johtaa sdhkoi-
sen markkinapaikan yllapitdjan verkkosivuille, merkitseeké merkin ndkyminen
sponsoroidussa linkissd [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua merkin
"Kalyttod’?

Jos edelld viidennesséd kysymyksessé tarkoitetun sponsoroidun linkin napsautta-
minen johtaa kayttdjdn suoraan sellaisten tavaroiden mainoksiin tai myyntitarjo-
uksiin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, sellai-
sen merkin perusteella, jonka muut osapuolet, joista osa loukkaa tavaramerkkia
ja osa ei kyseisten tavaroiden tyypin mukaan, ovat asettaneet verkkosivuille, mer-
kitseeko tdma sitd, ettd sdhkoisen markkinapaikan ylldpitdja kdyttad merkkid ta-
varamerkkia loukkaavia tavaroita 'varten’ [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoi-
tetulla tavalla?

Jos edelld kuudennessa kysymyksessa tarkoitetuilla verkkosivuilla mainostetta-
viin ja kaupan pidettyihin tavaroihin kuuluu tavaroita, joita ei ole saatettu mark-
kinoille ETA:ssa tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suostumuksella, kuuluuko
téllainen kaytto [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja [asetuk-
sen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan ja jaako se [di-
rektiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdan ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 koh-
dan soveltamisalan ulkopuolelle jo pelkistdén silld perusteella, ettd mainonta tai
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myyntitarjous on kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa,
vai onko tavaramerkin haltijan ndytettavi toteen, ettd mainonta tai kaupan pita-
minen vélttdméttd merkitsee kyseisten tavaroiden saattamista sen alueen mark-
kinoille, jolla tavaramerkki saa suojaa?

Onko edelld viidenteen, kuudenteen ja seitsemédnteen kysymykseen annettavien
vastausten kannalta merkitysta silld, jos tavaramerkin haltijan riitauttama kaytto
tarkoittaa merkin nékymisté sdahkoisen markkinapaikan ylldpitdjan verkkosivuilla
eikéd sponsoroidussa linkiss&?

Jos téllainen kaytto kuuluu [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan ja ja&
[direktiivin 89/104] 7 artiklan — — ja [asetuksen N:o0 40/94] 13 artiklan — — sovelta-
misalan ulkopuolelle jo pelkidstéén silld perusteella, ettd mainonta tai myyntitar-
jous kohdistetaan kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa,

a) muodostuuko téllainen kaytto [direktiivin 2000/31] 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetusta 'palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisesta’
tai siséltdako se sen?

b) jos kiytté ei muodostu yksinomaan [direktiivin 2001/31] 14 artiklan 1 koh-
dan soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista mutta siséltaa tallaisia toiminto-
ja, onko sdahkoisen markkinapaikan ylldpitdjd vapautettu vastuusta siltd osin
kuin kéytt6 muodostuu téllaisesta toiminnasta, ja mikéli nédin on, voidaanko
téllaisesta kdytosta madratd maksettavaksi vahingonkorvausta tai muuta kor-
vausta siltd osin kuin ylldpitdjdd ei ole vapautettu vastuusta?
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c) jos sdhkoisen markkinapaikan ylldpitéjélla on tieto siit4, ettd tavaroita on mai-
nostettu, pidetty kaupan ja myyty sen verkkosivuilla siten, ettéd rekisterdityja
tavaramerkkejd on loukattu, ja ettd téllaisten rekisterdityjen tavaramerkkien
loukkaukset todennikdisesti jatkuvat samojen tai samankaltaisten tavaroi-
den mainonnalla, kaupan pitdmiselld ja myynnilld verkkosivujen samojen
tai eri kayttdjien toimesta, merkitseeko tdma [direktiivin 2000/31] 14 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitettua 'tosiasiallista tietoa’ tai 'tiedossa’ olemista?

10) Jos kolmas osapuoli on kayttinyt verkkosivujen ylldpitdjan kaltaisen vélittdjan
palveluja loukatakseen rekisterdityd tavaramerkkid, edellytetddanko [direktiivin
2004/48] 11 artiklassa, ettd jasenvaltiot varmistavat, ettd tavaramerkin haltija voi
saada vilittdjaa vastaan tuomioistuimelta maardayksen estddkseen kyseisen tava-
ramerkin uudet loukkaukset eiké vain estddkseen kyseisen loukkauksen jatkami-
sen, ja mikéli ndin on, miké on saatavissa olevan maarayksen laajuus?”

III Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A Ensimmdisestd neljdnteen ja seitsemds kysymys, jotka koskevat tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden myyntidé sahkoiselld markkinapaikalla

1. Alustavia huomautuksia

Kuten tdmin tuomion 36 ja 37 kohdassa esitettiin, on kiistatonta, ettd vastaajina
olevat luonnolliset henkilot ovat tarjonneet myytaviksi ja myyneet www.ebay.co.uk-
verkkosivulla unionissa oleville kuluttajille L'Oréalin tavaramerkilld varustettuja tuot-
teita, jotka tdmad on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa, seké tuotteita, joita
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ei ole tarkoitettu myytaviksi ja joita ovat esimerkiksi ndytteet ja ndytepakkaukset. On
lisaksi kiistatonta, ettd tiettyjd ndistd tuotteista on myyty ilman pakkausta.

Kolmansiin valtioihin vietyjen tuotteiden pitaminen kaupan www.ebay.co.uk-verk-
kosivulla ilmenee my0s tdméan tuomion 40 ja 41 kohdassa tiivistetysti esitetyistd to-
teamuksista, joiden mukaan eBay mainosti kyseiselld sivulla Hongkongista (Kiina)
saatavien Shu Umura -tavaramerkilld varustettujen tuotteiden myyntitarjouksia.

eBay kiistdd, ettd téllainen kaupan pitiminen sen siahkoiselld markkinapaikalla voisi
loukata tavaramerkkeihin perustuvia oikeuksia. Ensimmadisestéd neljanteen ja seitse-
mainnelld kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin pyrkii selvitta-
méén, onko tdimé eBayn kanta oikea.

Ennen ndiden kysymysten tutkimista on muistutettava, kuten julkisasiamies teki
ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa, ettd tavaramerkkiin perustuviin yksinoikeuksiin
voidaan periaatteessa vedota ainoastaan elinkeinonharjoittajiin ndhden. Jotta tavara-
merkin haltija voisi kieltdd kolmatta kéyttdméstd merkkid, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, edellytyksend on, ettd merkkid kéytetdén elin-
keinotoiminnassa (ks. mm. asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok.,
s. 1-10989, 62 kohta ja asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185,
57 kohta).

Tésté seuraa, ettd kun luonnollinen henkil6 myy tavaramerkilld varustetun tuotteen
siahkoiselld markkinapaikalla ilman, ettd tima kauppa on osa kaupallista toimintaa,
tavaramerkin haltija ei voi vedota yksinoikeuteensa, joka vahvistetaan direktiivin
89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa. Jos puolestaan tuotteiden
myyminen sdahkoiselld markkinapaikalla ylittdd laajuutensa, yleisyytensé tai muiden
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ominaispiirteidensé vuoksi yksityisen toiminnan rajat, myyja harjoittaa néissé artik-
loissa tarkoitettua "elinkeinotoimintaa”

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin totesi 22.5.2009 tekeméssddn péadtokses-
sd, ettd Stephen Potts, joka on yksi vastaajina olevista luonnollisista henkiloistd, oli
myynyt www.ebay.co.uk-verkkosivulla huomattavan méaran L'Oréalin tavaramerkeil-
13 varustettuja tuotteita. Tdmian valossa kyseinen tuomioistuin katsoi, ettd Potts oli
harjoittanut elinkeinotoimintaa. Samankaltaisesti todettiin Tracy Ratchfordista, Ma-
rie Ormsbystd, James Clarkesta, Rukhsana Binsté, Joanna Clarkesta ja Glen Foxista
osalta.

Koska siis timdn tuomion 51 kohdassa mainitut myyntitarjoukset ja myynti, joihin
kuuluu L'Oréalin tavaramerkkien kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien kayt-
to, toteutettiin elinkeinotoimintana ja koska on liséksi kiistatonta, ettei L'Oréal anta-
nut tdhin suostumustaan, on tutkittava, voiko tdmd vastustaa néitd myyntitarjouksia
ja tatd myyntia direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vah-
vistettujen sddnt6jen seké néita artikloja koskevan oikeuskiytinnon valossa.

2. Sellaisten tavaramerkillda varustettujen tuotteiden tarjoaminen myytdvéksi
unionissa oleville kuluttajille tarkoitetulla sahkoiselld markkinapaikalla, jotka tdman
tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa

Seitseminnelld kysymyksellddn, jota on tarkasteltava ensiksi, ennakkoratkaisua pyy-
tdnyt tuomioistuin tiedustelee ldhinn4, riittddko siihen, ettd unionin jasenvaltiossa
rekister6idyn tavaramerkin tai yhteison tavaramerkin haltija voi vastustaa direktiivin
89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sddntojen pe-
rusteella télld tavaramerkilld varustettujen tuotteiden, joita ei ole aiemmin saatettu
markkinoille ETA:ssa tai yhteison tavaramerkin tapauksessa unionissa, tarjoamista
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myytaviksi sdhkoisellda markkinapaikalla, se, ettd myyntitarjous on tarkoitettu kulut-
tajille, jotka ovat alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.

Direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa vahvistetulla sddn-
nolla tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kiel-
tdd muita maahantuomasta tavaramerkillddn varustettuja tavaroita, tarjoamasta nii-
ta, laskemasta niitd liikkeelle tai varastoimasta niita tallaista tarkoitusta varten, kun
taas saman direktiivin 7 artiklassa ja saman asetuksen 13 artiklassa sdddetddn poik-
keuksesta tahdn sddntoon vahvistamalla, ettd tavaramerkin haltijan oikeus sammuu,
kun haltija itse tai sen suostumuksella joku muu on saattanut tavarat markkinoille
ETA:ssa — tai yhteison tavaramerkin tapauksessa unionissa (ks. mm. asia C-16/03,
Peak Holding, tuomio 30.11.2004, Kok., s. I-11313, 34 kohta; asia C-324/08, Mak-
ro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomio 15.10.2009, Kok., s. I-10019, 21 kohta ja
asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, tuomio 3.6.2010, Kok., s. I-4965, 28 ja
46 kohta).

Kasiteltavassa kysymyksessi tarkastellussa tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija tai
kukaan hidnen suostumuksellaan ei ole missddn vaiheessa saattanut tavaroita markki-
noille ETA:ssa, direktiivin 89/104 7 artiklassa ja asetuksen N:o0 40/94 13 artiklassa séaa-
dettyd poikkeusta ei voida soveltaa. Tahén liittyen oikeuskéytdnndssd on toistuvasti
katsottu, ettd on olennaista, ettd jasenvaltiossa rekister6idyn tavaramerkin haltija voi
maédratd tilla tavaramerkilld varustettujen tuotteiden ensimmadisestd markkinoille
saattamisesta ETA:ssa (ks. mm. yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99 Zino Davidoff
ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 33 kohta; em. asia Peak Holding,
tuomion 36 ja 37 kohta ja em. asia Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomion
32 kohta).

eBay hyviksyy ndma periaatteet mutta viittda, ettd jasenvaltiossa rekister6idyn tava-
ramerkin tai yhteison tavaramerkin haltija ei voi hyodyllisesti vedota tdhén tavara-
merkkiin perustuvaan yksinoikeuteen niin kauan kuin silld varustetut tuotteet, joita
tarjotaan myytaviksi sdhkoiselld markkinapaikalla, ovat kolmannessa valtiossa eiké
niitd valttdmatta toimiteta alueelle, jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa. L'Oréal,
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, Italian, Puolan ja Portugalin hallitukset seka
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Euroopan komissio katsovat puolestaan, ettd direktiivin 89/104 ja asetuksen N:0 40/94
sddntoja sovelletaan, kun on ilmeistd, ettd tavaramerkilld varustetun, kolmannessa
valtiossa olevan tuotteen myyntitarjous on tarkoitettu kuluttajille, jotka ovat alueella,
jolla tavaramerkki saa suojaa.

Viimeksi mainittu véite on hyvaksyttiva. Muussa tapauksessa toimijoilla, jotka kayt-
tavit hyvikseen siahkoistd kaupankéyntid tarjoamalla myytaviksi unionissa oleville
kuluttajille suunnatulla sdhkoisella markkinapaikalla tavaramerkilld varustettuja kol-
mannessa valtiossa olevia tuotteita, jotka voidaan esittdd ruudulla ja joita voidaan ti-
lata kyseisen markkinapaikan kautta, ei olisi timantyyppisten myyntitarjousten osal-
ta mitéédn velvollisuutta noudattaa immateriaalioikeuksia koskevia unionin séantojé.
Téllainen tilanne vaikuttaisi ndiden sdéntojen tehokkaaseen vaikutukseen.

Tésséd yhteydessd on ainoastaan todettava, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan
b ja d alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan pe-
rusteella kolmansien taholta tapahtuvaan tavaramerkkien kanssa samojen tai saman-
kaltaisten merkkien kayttoon, jota tavaramerkkien haltijat voivat vastustaa, kuuluu
téllaisten merkkien kédytto myyntitarjouksissa ja mainonnassa. Kuten julkisasiamies
totesi ratkaisuehdotuksensa 127 kohdassa ja komissio kirjallisissa huomautuksissaan,
ndiden sdéntojen tehokkuus vaarannettaisiin, jos siihen, ettd samaa tai samankaltaista
merkkid kuin unionissa rekisteroity tavaramerkki kiytetddn internetissa myyntitarjo-
uksessa tai mainonnassa, joka on suunnattu unionissa oleville kuluttajille, ei sovellet-
taisi nditd sddntojd yksinomaan siksi, ettd tdmén tarjouksen tai mainonnan taustalla
oleva kolmas on sijoittautunut kolmanteen valtioon, tdmén kolmannen kayttdmén
internetsivuston palvelin sijaitsee kyseisessd valtiossa tai tuote, jota kyseinen tarjous
tai mainonta koskee, on kolmannessa valtiossa.

On kuitenkin tdsmennettivé, ettd pelkkd padsy internetsivustolle alueella, jolla tava-
ramerkki saa suojaa, ei riitd sen padtelmin tekemiseen, etti silld esitetyt myyntitarjo-
ukset on tarkoitettu kyseiselld alueella oleville kuluttajille (ks. analogisesti yhdistetyt
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asiat C-585/08 ja C-144/09, Pammer ja Hotel Alpenhof, tuomio 7.12.2010, Kok.,
s. 1-12577, 69 kohta). Jos péésy sidhkoiselle markkinapaikalle kyseiselld alueella riittai-
si siihen, ettd silla esitetty mainonta kuuluisi direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94
soveltamisalaan, sivuihin ja mainoksiin, jotka on aivan ilmeisesti tarkoitettu yksin-
omaan kolmansissa valtioissa oleville kuluttajille mutta joihin voidaan kuitenkin tek-
nisesti tarkasteltuna tutustua unionin alueella, sovellettaisiin aiheettomasti unionin
oikeutta.

Kansallisten tuomioistuinten on niin ollen arvioitava tapauskohtaisesti, onko ole-
massa merkityksellisid seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, ettd myyntitar-
jous, joka esitetddn sdhkoiselld markkinapaikalla, johon on péésy alueella, jolla ta-
varamerkki saa suojaa, on tarkoitettu kyseiselld alueella oleville kuluttajille. Kun
myyntitarjouksessa tdsmennetddn maantieteelliset alueet, joille myyja on valmis 14-
hettdméén tuotteen, tdiméntyyppiselld tdsmennykselld on erityistd merkitystd kysei-
sessd arvioinnissa.

Padasian tilanteessa verkkosivu, jonka osoite on www.ebay.co.uk, vaikuttaa pdinvas-
taisten todisteiden puuttuessa olevan tarkoitettu kuluttajille, jotka ovat alueella, jolla
kansalliset ja yhteison tavaramerkit, joihin on vedottu, saavat suojaa, joten tall si-
vulla olevat myyntitarjoukset, joita pddasia koskee, kuuluvat tavaramerkkien suojaa
koskevien unionin sdéntojen soveltamisalaan.

Edelld esitetyn perusteella seitseménteen kysymykseen on vastattava, ettd kun talou-
den toimija myy sdhkoisella markkinapaikalla kolmannessa valtiossa olevia tuotteita,
joissa on unionin jasenvaltiossa rekisterdity tavaramerkki tai yhteison tavaramerk-
ki ja joita ei ole aiemmin saatettu markkinoille ETA:ssa tai yhteison tavaramerkin
tapauksessa unionissa, ilman tdmén tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle,
joka on alueella, jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun tillaisia tuotteita tar-
jotaan myytéviksi tai mainostetaan téllaisella markkinapaikalla, joka on tarkoitettu
kyseiselld alueella oleville kuluttajille, kyseinen tavaramerkin haltija voi vastustaa téta
myyntid, myyntitarjousta tai mainontaa direktiivin 89/104 5 artiklassa tai asetuksen
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N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sddntdjen perusteella. Kansallisten tuomio-
istuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisid seikkoja,
joiden perusteella voidaan katsoa, ettd myyntitarjous tai mainonta, joka esitetdén
sahkoiselld markkinapaikalla, johon on paésy kyseiselld alueella, on tarkoitettu silld
oleville kuluttajille.

3. Néaytteiden ja ndytepakkausten tarjoaminen myyntiin

On Kkiistatonta, ettd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tarkastelemien to-
siseikkojen tapahtumahetkelld vastaajina olevat luonnolliset henkil6t tarjosivat niin
ikddn myyntiin www.ebay.co.uk-verkkosivulla néaytteitd ja ndytepakkauksia, jotka
L'Oréal oli toimittanut veloituksetta hyviksytyille jalleenmyyijilleen.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymyksellddan
lahinnd, merkitseeko se, ettd tavaramerkin haltija toimittaa tavaramerkilld varustet-
tuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyvaksytyissa
vihittdismyyntipaikoissa, sekd niin ikddn télld tavaramerkilld varustettuja naytepul-
loja, joista voidaan ottaa pienid midria annettavaksi kuluttajille ilmaisina néaytteind,
direktiivissd 89/104 ja asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettua markkinoille saattamista.

Kyseinen tuomioistuin totesi tdssd yhteydessd, ettd L'Oréal oli selvisti todennut hy-
viksytyille jalleenmyyijilleen, ettéd ne eivit voineet myyda tillaisia tuotteita ja pulloja,
joissa oli sitd paitsi usein maininta "ei myytévaksi”
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Kuten on jo todettu, on niin, ettd kun tavaramerkin haltija kiinnittda tavaramerkin
esineisiin, joita se antaa veloituksetta edistidkseen tavaroidensa myyntig, kyseisid esi-
neitd ei jaella siind tarkoituksessa, ettéd ne saatettaisiin markkinoille (ks. asia C-495/07,
Silberquelle, tuomio 15.1.2009, Kok., s. I-137, 20-22 kohta). Téllaisten esineiden toi-
mittaminen veloituksetta ei siis lihtokohtaisesti merkitse sitd, ettd tavaramerkin hal-
tija saattaa ne markkinoille.

Oikeuskdytdnnossd on myos todettu, ettd kun tavaramerkin haltija liittda sellaisia
mainintoja kuin "ndyte” ja "ei myytévaksi” hajuvesien kokeilupakkauksien kaltaisiin
tuotteisiin, ei voida ldhted siitd, ettd tavaramerkin haltija olisi antanut suostumuk-
sensa kyseisten tuotteiden markkinoille saattamiseen silloin, kun ei ole olemassa téta
vastaan puhuvia seikkoja (ks. em. asia Coty Prestige Lancaster Group, tuomion 43, 46
ja 48 kohta).

Téssa tilanteessa ensimmaiiseen kysymykseen on vastattava, ettd se, ettéd tavaramerkin
haltija toimittaa hyviksytyille jalleenmyyjilleen tavaramerkilld varustettuja tuotteita,
jotka on tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyviksytyissa vihittais-
myyntipaikoissa, seka niin ikéén télld tavaramerkilld varustettuja néytepulloja, joista
voidaan ottaa pienid méairid annettavaksi kuluttajille ilmaisina naytteiné, ei pdinvas-
taisten todisteiden puuttuessa merkitse direktiivissd 89/104 ja asetuksessa N:o 40/94
tarkoitettua markkinoille saattamista.

4. Ulkopdallyksettomien tavaroiden pitdminen kaupan

Kuten tdmén tuomion 36, 37 ja 51 kohdassa esitettiin, elinkeinonharjoittajat, jotka
toimivat eBayn markkinapaikalla, myivdt tavaramerkilld, jonka haltija L'Oréal on, va-
rustettuja tiettyjd ulkopééllyksettomid naytteité.
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Toisesta neljanteen kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin haluaa
lahinni selvittdd, loukataanko padasiassa kyseessd olevien kaltaisten tuotteiden ulko-
paéllysten poistamisella néihin tuotteisiin liitetyn tavaramerkin haltijan yksinoikeut-
ta, jonka perusteella tdma jdlkimmaé&inen voi siis vastustaa tuotteiden, joista on télld
tavalla poistettu ulkopéaallykset, jalleenmyyntia.

Kun otetaan huomioon se, ettéd padasiassa kyseessd olevat tuotteet, joista on poistet-
tu ulkopdallykset, ovat lahinné kosmeettisia valmisteita, ennakkoratkaisua pyytanyt
tuomioistuin pyytéd, ettd ndihin kysymyksiin vastataan direktiivin 76/768 6 artik-
lan 1 kohdan valossa; taman kohdan mukaan kosmeettisia valmisteita voidaan saattaa
markkinoille ainoastaan, jos niiden pakkauksissa ja ulkopééllyksissd mainitaan muun
muassa valmistajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilon henkil6llisyys,
tuotteen koostumus (sisalto ja luettelo ainesosista), tuotteen kiytto (tarkoitus ja kéy-
tossd noudatettavat erityiset varotoimenpiteet) seké sen sdilyttdminen (vahimmais-
sdilyvyysaika). Se haluaa téssd yhteydessé selvittda lahinnd, voiko tavaramerkin halti-
ja direktiivissd 89/104, tai yhteison tavaramerkin tapauksessa asetuksessa N:o 40/94,
tarkoitetun yksinoikeutensa perusteella vastustaa télla tavaramerkilld varustettujen
tuotteiden jalleenmyyntid, kun kaupan pitdminen tapahtuu direktiivin 76/768 kysei-
sessd sddnnoksessd vahvistettujen vaatimusten vastaisesti.

L'Oréal katsoo Ranskan, Puolan ja Portugalin hallitusten ja komission tavoin, ett4 siitd
riippumatta, onko direktiivid 76/768 rikottu vai ei, ulkopiéllys on olennainen osa ha-
juvesien ja kosmeettisten valmisteiden tuotekuvaa. Néihin tuotteisiin ja kyseiseen ul-
kopééllykseen liitetyn tavaramerkin haltijan on néin ollen voitava vastustaa kyseisten
tuotteiden jdlleenmyyntid ulkopééllyksettd. eBay korostaa puolestaan, ettd hajuvesien
ja kosmeettisten valmisteiden alalla usein nimenomaan tuotteen pullo tai astia eika
ulkopaillys luo kuvan loisteliaisuudesta ja ylellisyydesta.

On ensinndkin katsottava, ettd hajuvesien ja kosmeettisten valmisteiden valikoiman
moninaisuuden valossa kysymysté siitd, vahingoitetaanko téllaisen tuotteen ulko-
paéllyksen poistamisella sen tuotekuvaa ja ndin ollen sen tavaramerkin mainetta, jolla
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tuote on varustettu, on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Kuten julkisasiamies esitti
ratkaisuehdotuksensa 71-74 kohdassa, ulkopééllyksettoman hajuveden tai kosmeet-
tisen valmisteen ulkoasu voi joskus vilittda tehokkaasti kuvan kyseisen tuotteen lois-
teliaisuudesta ja ylellisyydestd, kun taas muissa tapauksissa kyseisen ulkopééllyksen
poistamisella nimenomaan vahingoitetaan tita tuotekuvaa.

Téllainen vahingoittaminen voi tapahtua, kun ulkopaallykselld myotévaikutetaan yhta
paljon tai enemmin kuin pullolla tai astialla tuotteen tuotekuvan, jonka tavaramerkin
haltija ja sen hyviksytyt jalleenmyyjét ovat luoneet, esitykseen. On myds mahdollista,
ettd tiettyjen tai kaikkien direktiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyjen tieto-
jen puuttuminen vahingoittaa tuotteen tuotekuvaa. Tavaramerkin haltijan on osoitet-
tava vahingoittamisen muodostavien tekijoiden olemassaolo.

Toiseksi on muistutettava, ettd tavaramerkilld, jonka keskeisend tehtdvina on taata
kuluttajalle tavaran alkuperd, pyritddn muun muassa osoittamaan, etta télla tavara-
merkilld varustettujen tuotteiden valmistusta tai toimittamista valvoo yksi ainoa yri-
tys, joka vastaa niiden laadusta (ks. mm. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuo-
mio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 48 kohta ja asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009,
Kok., s. I-3421, 45 kohta).

Kun tiettyja laissa edellytettyja tietoja, jotka liittyvit esimerkiksi kosmeettisen val-
misteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilén tunnis-
tamiseen, ei ole, tavaramerkin alkuperdn osoittamistehtévad vahingoitetaan, koska
tavaramerkiltd poistetaan sen keskeinen vaikutus, joka on sen takaaminen, etti silla
varustettujen tuotteiden toimittamista valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden
laadusta.
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Kolmanneksi ja viimeiseksi on todettava, kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdo-
tuksensa 76 kohdassa, ettd kysymys siitd, onko tavaramerkilld varustettujen tuottei-
den, joista on poistettu ulkopéillykset ja ndin ollen tietyt direktiivin 76/768 6 artik-
lan 1 kohdassa edellytetyt tiedot, tarjoaminen myytavéksi tai myyminen kriminalisoitu
kansallisessa oikeudessa, ei voi vaikuttaa tavaramerkkien suojaa koskevien unionin
sddntojen soveltamiseen.

Edelld esitetyn valossa toisesta neljanteen kysymykseen on vastattava, ettd direktii-
vin 89/104 5 artiklaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklaa on tulkittava siten, ettd tava-
ramerkin haltija voi tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella vastustaa
péadasiassa kyseessd olevan kaltaisten tuotteiden jdlleenmyyntia siitd syysta, ettd jal-
leenmyvyjé on poistanut niiden tuotteiden ulkopéillyksen, kun tdma ulkopéaillyksen
poistaminen merkitsee sit4, ettd keskeiset tiedot, jotka liittyvét esimerkiksi kosmeet-
tisen valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilon
tunnistamiseen, puuttuvat. Kun ulkopééllyksen poistaminen ei johda tillaiseen tieto-
jen puuttumiseen, tavaramerkin haltija voi kuitenkin vastustaa sitd, ettd tavaramerkil-
13, jonka haltija se on, varustettua hajuvetté tai kosmeettista valmistetta jédlleenmyy-
dédédn ulkopaallyksettd, jos se osoittaa, ettd ulkopédllyksen poistaminen vahingoittaa
kyseisen tuotteen tuotekuvaa ja ndin ollen tavaramerkin mainetta.

B Viides ja kuudes kysymys, jotka koskevat mainontaa, jota sihkéisen markkinapaikan
yllépitdji harjoittaa verkkosivuunsa ja silld tarjottuihin tuotteisiin liittyvdsti

Tdmén tuomion 39-42 kohdassa tiivistetysti esitetyistd péadasian tosiseikoista ilme-
nee, ettd valikoimalla hakukoneoperaattori Googlen avainsanoja, jotka vastaavat
L'Oréalin tavaramerkkeja, eBay sai aikaiseksi sen, ettd internetin kéyttdjan syottaessé
hakukoneeseen ndmai sanat sisaltdvian haun esiin tuli mainoslinkki www.ebay.co.uk-
verkkosivulle yhdessd sellaisen kaupallisen viestin kanssa, joka koski mahdollisuutta
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ostaa haetulla tavaramerkilld varustettuja tuotteita kyseisen sivun kautta. Mainos-
linkki esiintyi otsakkeen “sponsorilinkit” alla, ja tdma jalkimmadinen nékyi Googlen
esittdmien hakutulosten oikealla puolella ruutua tai sen yldreunassa.

On Kkiistatonta, ettd téllaisessa tilanteessa sahkoisen markkinapaikan yllapitdja on
mainostaja. Ylldpitdja saa aikaiseksi sen, ettd hakukoneessa tulee esiin linkkeja ja
viestejd, jotka merkitsevit paitsi kyseiselld markkinapaikalla olevien tiettyjen myyn-
titarjousten mainostamista my0ds timan markkinapaikan mainostamista sellaisenaan,
kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 89 kohdassa. Mainokset, jotka en-
nakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin mainitsi muiden esimerkkien ohessa ja jotka
esitettiin tdmén tuomion 40 ja 42 kohdassa, havainnollistavat tatd kaytantod.

Viidennelld ja kuudennella kysymykselldén, joita on tarkasteltava yhdessd, ennakko-
ratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
tulkittava siten, ettéd tavaramerkin haltija voi kieltda sahkoisen markkinapaikan yllapi-
td4jad mainostamasta tidtd markkinapaikkaa ja sill tarjottuja kyseiselld tavaramerkilla
varustettuja tavaroita sellaisen avainsanan perusteella, joka vastaa tétéd tavaramerkkia
ja jonka tdma ylldpitdja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman kyseisen
haltijan suostumusta.

Mainonnasta, jota esitetddn internetissd tavaramerkkeji vastaavien avainsanojen
perusteella, on jo todettu oikeuskdytdnnossa, ettd tédllainen avainsana on keino, jota
mainostaja kiyttdd mainoksensa esittdmisen aikaansaamiseksi, minké vuoksi sitd kay-
tetddn direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla
tavalla "elinkeinotoiminnassa” (yhdistetyt asiat C-236/08—C-238/08, Google France
ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 51 ja 52 kohta ja asia C-278/08, Berg-
Spechte, tuomio 25.3.2010, Kok., s. [-2517, 18 kohta).
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Sen maidrittdmiseksi, tayttddko tdméntyyppinen mainonta myo6s muut edellytyk-
set, joiden on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen sédnt6jen mukaan téytyt-
tdvd, jotta tavaramerkin haltija voi vastustaa sitd, on tutkittava yhtééltd, koskevatko
mainokset, jotka eBay on esittinyt Googlen tarjoaman kaltaisen indeksointipalvelun
vilitykselld, tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity, ja toisaalta, aiheuttavatko téllaiset mainokset tai
voivatko ne aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtévistd (ks. em. asia Berg-
Spechte, tuomion 21 kohta).

Tédhin on ensin todettava, etté sikéli kuin eBay on kéyttanyt avainsanoja, jotka vas-
taavat L'Oréalin tavaramerkkejd, edistddkseen omaa palveluaan, joka muodostuu sii-
té, ettd tavaroiden myyjien ja ostajien kdyttoon annetaan siahkoinen markkinapaikka,
tdma kéytto ei ole koskenut "samoja” tavaroita tai palveluja, ”joita varten tavaramerkki
on rekisterdity’; direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, eikd mydskadn ta-
varoita tai palveluja, jotka ovat samankaltaisia kuin ndmaé tavarat tai palvelut samojen
artiklojen 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

eBayn sellaisten merkkien kéyttod, jotka vastaavat L'Oréalin tavaramerkkejd, oman
siahkoisen markkinapaikkansa edistimiseksi voidaan siis enintdédn tarkastella direk-
tiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan perusteella, koska niissd saédnnoksissd otetaan kiyttoon laajalti tunnettujen
tavaramerkkien hyvéksi laajempi suoja kuin samojen artiklojen 1 kohdan a ja b ala-
kohdassa ja tdmad suoja kattaa muun muassa tilanteen, jossa kolmas kayttas tallaisia
tavaramerkkejd vastaavia merkkejé sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ei-
vit ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten ndmé tavaramerkit on
rekisteroity.

Seuraavaksi on todettava, ettd sikili kuin eBay on kayttinyt L'Oréalin tavaramerkke-
jd vastaavia avainsanoja edistddkseen asiakkaitaan olevien myyjien myyntitarjouksia,
jotka koskevat tavaramerkeilld varustettuja tuotteita, kiytté on tapahtunut samoja

I - 6111



92

93

94

TUOMIO 12.7.2011 — ASIA C-324/09

tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteroi-
ty. Téssd on muistutettava, ettd ilmaisu “tavaroita tai palveluja varten” ei koske yksin-
omaan sellaisen kolmannen tavaroita tai palveluja, joka kéyttad tavaramerkkeji vas-
taavia merkkejd, vaan se voi koskea my6s muiden henkildiden tavaroita tai palveluja.
Se, ettd talouden toimija kéyttda tavaramerkkiid vastaavaa merkkié sellaisia tavaroita
varten, jotka eivit ole sen omia siind mielessd, ettei silld ole niitd koskevia oikeuksia,
el itsessddn estd sitd, ettd kayttdo kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan soveltamisalaan (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Goog-
le, tuomion 60 kohta sekéd asia C-62/08, UDV North America, méairidys 19.2.2009,
Kok., s. 1-1279, 43 kohta).

Nimenomaan tilanteesta, jossa palvelun tarjoaja kdyttéa toisen tavaramerkkid vastaa-
vaa merkkii sellaisten tuotteiden myynninedistdmiseen, joita yksi sen asiakkaista pi-
tdd kaupan tdmén palvelun avulla, oikeuskédytdnnossa on katsottu, ettd téllainen kaytto
kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:0 40/94 9 artiklan sovelta-
misalaan, kun se toteutetaan tavalla, jolla merkin ja palvelun vélille luodaan yhteys (ks.
em. asia UDV North America, méirdyksen 47 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kuten julkisasiamies korosti ratkaisuehdotuksensa 89 kohdassa ja Ranskan hallitus
suullisessa kisittelyssd, téllainen yhteys on olemassa pddasian kaltaisessa tilantees-
sa. eBayn esittdmat mainokset saavat nimittéin aikaan ilmeisen mielleyhtymén néissa
mainoksissa mainittujen tavaramerkeilld varustettujen tuotteiden ja sen mahdolli-
suuden valilla, ettd niitd voidaan hankkia eBayn kautta.

Lopuksi siitd, voidaanko tavaramerkkid vastaavan avainsanan kaytolla vahingoittaa
tavaramerkin tietty4 tehtdvad, on oikeuskédytdnndssd tdsmennetty, ettd nédin tapahtuu,
kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kaytt&ji ei voi
mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selvil-
le, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peréisin tavaramerkin haltijalta
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tai tdhdn taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestd vai kolmannelta (em. yhdiste-
tyt asiat Google France ja Google, tuomion 99 kohta ja asia C-558/08, Portakabin ja
Portakabin, tuomio 8.7.2010, Kok., s. [-6963, 54 kohta).

Téssd yhteydessd on muistutettava, ettd sahkoistd kaupankéyntia koskevassa unio-
nin lainsddddnnodssi korostetaan tarvetta avoimeen mainontaan internetissda. Hyvaa
kauppatapaa ja kuluttajansuojaa koskevien etujen valossa direktiivin 2000/31 6 artik-
lassa vahvistetaan sdénto, jonka mukaan luonnollisen henkilon tai oikeushenkilén,
jonka lukuun kaupallinen viestint4, joka kuuluu tietoyhteiskunnan palveluun, toteu-
tetaan, on oltava selvisti tunnistettavissa (em. yhdistetyt asiat Google France ja Goog-
le, tuomion 86 kohta).

Mainonnassa, joka on perdisin sdhkoisen markkinapaikan yllapitdjalta ja jonka ha-
kukoneoperaattori esittdd, on siis joka tapauksessa yksiloitdva kyseinen yllapitdja ja
ilmaistava se, ettd mainonnan kohteena olevia tavaramerkilld varustettuja tuotteita
pidetdédn kaupan tdmaén ylldpitdamalla markkinapaikalla.

Edelld esitetyn valossa viidenteen ja kuudenteen kysymykseen on vastattava, ettd
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artik-
lan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija voi kieltda sih-
koisen markkinapaikan yllapitdjdd mainostamasta sellaisten avainsanojen perusteella,
jotka vastaavat kyseistd tavaramerkkid ja jotka tdma ylldpitdja on valinnut internetin
indeksointipalvelussa, tilld tavaramerkilld varustettuja tuotteita, joita pidetddn kau-
pan kyseisella markkinapaikalla, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tark-
kaavainen internetin kiyttéji ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen
perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko kyseiset tuotteet perdisin tavaramer-
kin haltijalta tai tdhdn taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksesta vai kolmannelta.
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C Kahdeksas kysymys, joka koskee tavaramerkkejd vastaavien merkkien kdyttod
myyntitarjouksissa, jotka esitetddn sdhkéisen markkinapaikan ylldpitdjin
verkkosivulla

Kahdeksannella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tiedustelee
lahinnd, miten direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 valossa on luokiteltava ta-
varamerkkien kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien esittdminen sahkoisen
markkinapaikan ylldpitdjian verkkosivulla.

Tédhén on todettava ensiksi, ettd kaupankéynnissd, joka tapahtuu sdhkoéisella markki-
napaikalla, tillaisen paikan ylldpitdjin tarjoama palvelu muodostuu siitd, etta se esit-
tdd sen asiakkaita olevien myyjien puolesta niiltd peréisin olevia myyntitarjouksia.

Seuraavaksi on todettava, ettéd kun téllaiset tarjoukset koskevat tavaramerkilld varus-
tettuja tuotteita, tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejd ilmestyy
vaistamatta sahkoisen markkinapaikan ylldpitdjan verkkosivulle.

Vaikka on totta, ettd téssd tilanteessa nditd merkkeja “kédytetddn” kyseiselld verk-
kosivulla, tdstd ei kuitenkaan seuraa, ettd timé direktiivissa 89/104 ja asetuksessa
N:o 40/94 tarkoitettu kaytto tapahtuisi markkinapaikan yllapitdjan taholta.

Se, ettd kolmas kayttdad sellaista merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
tavaramerkin haltijan tavaramerkki direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen
N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla, edellyttdd vahintddnkin sitéd, ettd tdmé
kolmas kayttda merkkid omassa kaupallisessa viestinndssdén. Kun tdimé kolmas tar-
joaa palvelua, joka muodostuu siitd, ettd se antaa asiakkaidensa esittdd myyntitarjo-
usten kaltaisen kaupallisen toimintansa puitteissa tavaramerkkejé vastaavia merkkeja
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verkkosivullaan, se ei itse kéyté kyseiselld sivulla nditd merkkejd unionin edelld maini-
tussa lainsaddédnnossé tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Google
France ja Google, tuomion 56 ja 57 kohta).

Kuten muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio suullisessa ka-
sittelyssa seka julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 119 ja 120 kohdassa esittivit, tastd
seuraa, ettd sahkoisen markkinapaikan ylldpitdjé itse ei kdyta tavaramerkkien kanssa
samoja tai samankaltaisia merkkeja markkinapaikalla esitettévissd myyntitarjouksis-
sa, vaan tdmén tekevit myyjdt, jotka ovat sen asiakkaita.

Koska sidhkoisen markkinapaikan yllapitéja sallii asiakkailleen tdmén kayton, sen roo-
lia ei voida arvioida direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 sddnnosten valossa,
vaan sitd on tarkasteltava muiden oikeussédnt6jen kannalta; ndihin kuuluvat muun
muassa direktiivissd 2000/31 ja erityisesti sen II lukuun siséltyvissé 4 jaksossa, joka
koskee “vilittdjind toimivien palvelun tarjoajien vastuuta” sdhkoisessa kaupankéyn-
nissé ja joka siséltaa tamén direktiivin 12—15 artiklan, vahvistetut sddannoét (ks. analo-
gisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 57 kohta).

Edelld esitetyn valossa kahdeksanteen kysymykseen on vastattava, ettd sidhkoisen
markkinapaikan ylldpitéja ei "kéytd” tavaramerkkien, jotka nékyvit sen verkkosivulla
esitetyissd myyntitarjouksissa, kanssa samoja tai samankaltaisia merkkeja direktiivin
89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
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D Yhdeksds kysymys, joka koskee sihkéisen markkinapaikan ylldpitdjén vastuuta

Yhdeksénnelld kysymykselldédn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee
lahinna

—  kuuluuko sdhkoisen markkinapaikan ylldpitdjan tarjoama palvelu direktiivin
2000/31 14 artiklan 1 kohdan (sdilytys) soveltamisalaan, ja jos tdhdn vastataan
myontavasti

— missd tilanteessa on katsottava, ettd sihkoisen markkinapaikan ylldpitéjalla on
direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua "tietoa”.

1. Kysymys siitd, sailyttddko sahkoisen markkinapaikan ylldpitdja tietoja, joita
toimittavat sen asiakkaita olevat myyjat

Kuten oikeuskéytdnndssa on jo todettu, direktiivin 2000/31 12—15 artiklassa pyritdan
rajoittamaan tapauksia, joissa vélittdjind toimivien tietoyhteiskunnan palvelujen tar-
joajien vastuu voi alalla sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan syntya. Ndin ollen
edellytyksid tillaisen vastuun syntymisen toteamiseksi on etsittéva tédstd kansallisesta
oikeudesta, mutta on kuitenkin otettava huomioon, ettd direktiivin 2000/31 edella
mainittujen artiklojen perusteella tietyt tapaukset eivit voi johtaa kyseisten palvelun
tarjoajien vastuun syntymiseen (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuo-
mion 107 kohta).
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Vaikka ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen on niin ollen maéritettavi,
mitkd ovat sen vastuun syntymisedellytykset, johon L'Oréal vetoaa eBayhin ndhden,
unionin tuomioistuimen on tutkittava, voiko sihkoisen markkinapaikan yllapitéja ve-
dota direktiivissd 2000/31 sdéddettyyn vastuuta koskevaan poikkeukseen.

Kuten muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan hallitukset sekd ko-
missio ja julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 134 kohdassa huomauttivat, sellainen
palvelu internetissd, joka muodostuu yhteyden helpottamisesta tavaroiden myyjien
ja ostajien vililld, on periaatteessa direktiivissd 2000/31 tarkoitettu palvelu. Kuten di-
rektiivin otsikossa todetaan, se koskee "tietoyhteiskunnan palveluja ja erityisesti sah-
koistd kaupankéyntid” "Tietoyhteiskunnan palvelun” késitteen maéritelmistd, joka
mainittiin tdmén tuomion 8 ja 9 kohdassa, ilmenee, ettd se kattaa etdpalveluina tie-
toja elektronisesti késittelevien ja sdilyttédvien laitteiden avulla palvelun vastaanotta-
jan henkilokohtaisesta pyynndsté toimitettavat palvelut, joista tavallisesti maksetaan
korvaus. On ilmeisté, ettd sahkoisen markkinapaikan ylldpitamisessé voivat yhdistya
kaikki ndma4 seikat.

Pddasiassa kyseessd olevan sdahkoisen markkinapaikan osalta on kiistatonta, ettd eBay
tallentaa eli siirtdd palvelimensa muistiin asiakkaidensa toimittamia tietoja. eBay
suorittaa tdmén tallentamisen aina, kun asiakas avaa myyjatilin eBayssé ja toimittaa
sille tiedot myyntitarjouksistaan. Lisdksi eBay saa tavallisesti korvauksen, koska se
saa tietyn prosenttiosuuden kaupoista, jotka toteutuvat kyseisten myyntitarjousten
pohjalta.

Se, ettd sdhkoisen markkinapaikan yllapitdjan tarjoama palvelu kattaa sen asiakkai-
ta olevien myyjien sille toimittamien tietojen tallentamisen, ei kuitenkaan itsessddn
riitd siihen, ettd voitaisiin katsoa, ettd tdma palvelu kuuluu kaikissa olosuhteissa di-
rektiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Témén sdédnnoksen tulkitse-
misessa on nimittdin otettava huomioon paitsi sen sanamuoto my0s sen asiayhteys
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ja silld lainsdddénnolld tavoitellut padmaédrit, jonka osa se on (ks. analogisesti asia
C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbiande, tuo-
mio 16.10.2008, Kok., s. I-7841, 15 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Téstd oikeuskéytdnndssd on jo tdsmennetty, ettd jotta internetin palveluntarjoaja voi-
si kuulua direktiivin 2000/31 14 artiklan soveltamisalaan, on olennaista, ettd tima on
“vilittdjana toimiva palveluntarjoaja” lainsddtdjian kyseisen direktiivin II luvun 4 jak-
sossa tarkoittamalla tavalla (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuo-
mion 112 kohta).

Niin ei ole, kun palvelun tarjoajalla on sen sijaan, ettd se suorittaisi palvelun neut-
raalisti kisittelemalld tdysin teknisesti ja automaattisesti asiakkaidensa toimittamia
tietoja, aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee tallennetut tiedot tai valvoo niité (em.
yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 114 ja 120 kohta).

Asiakirja-aineistosta ja timéan tuomion 28—31 kohdan kuvauksesta ilmenee, ettd eBay
késittelee sen asiakkaita olevien myyjien toimittamia tietoja. Myynti, johon ndma
tarjoukset voivat johtaa, tapahtuu eBayn vahvistamien yksityiskohtaisten saéntojen
mukaan. eBay antaa tarvittaessa my0s apua, jolla pyritdédn optimoimaan tietyt myyn-
titarjoukset tai edistiméén niita.

Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus perustellusti huomauttaa, pelkistéén se,
ettd sdhkoisen markkinapaikan ylldpitédja tallentaa palvelimelleen myyntitarjoukset,
vahvistaa palvelunsa yksityiskohtaiset sddnnot, saa palvelustaan korvauksen ja antaa
yleisluonteisia neuvoja asiakkailleen, ei voi merkita sit4, ettd siltd evitadn direktiivissa
2000/31 saddetyt vastuuta koskevat poikkeukset (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat
Google France ja Google, tuomion 116 kohta).
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Kun sen sijaan kyseinen ylldpitéjd antaa apua, joka muodostuu muun muassa kyseesséi
olevien myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai ndiden tarjousten edistamises-
td, on katsottava, ettd silld ei ole neutraalia asemaa asianomaisen asiakkaanaan olevan
myyjan ja mahdollisten ostajien vélilld, vaan silld on aktiivinen rooli, jonka vuoksi se
tuntee niitd tarjouksia koskevat tiedot tai valvoo niitéd. Se ei ndin ollen voi kyseisten
tietojen yhteydessa vedota direktiivin 2000/31 14 artiklassa tarkoitettuun vastuuta
koskevaan poikkeukseen.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen on tutkittava, onko eBaylld edellises-
sd kohdassa kuvatun kaltainen rooli pédasiassa kyseessd olevien myyntitarjousten
suhteen.

2. Onko sdahkoisen markkinapaikan ylldpitéjalla "tietoa”

Jos ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin katsoo, ettei eBay toiminut tdmén tuo-
mion 116 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sen on selvitettdvd, onko tdma yritys pddasian
olosuhteissa tayttianyt edellytykset, joiden on direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 koh-
dan a ja b alakohdan mukaan téytyttava, jotta vastuuta koskevaa poikkeusta voi-
daan soveltaa (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
120 kohta).

Tilanteessa, jossa tdmé palvelun tarjoaja tyytyy téysin tekniseen ja automaattiseen
tietojen késittelyyn ja jossa siihen ndin ollen sovelletaan direktiivin 2000/31 14 ar-
tiklan 1 kohdassa vahvistettua sddntod, se voidaan kuitenkin kyseisen 1 kohdan pe-
rusteella vapauttaa kaikesta vastuusta sen tallentamien laittomien tietojen osalta
ainoastaan silld edellytykselld, ettd silld ei ole ollut "tietoa laittomasta toiminnasta
tai tiedoista’; sen tiedossa ei vahingonkorvausvaatimuksen kyseessé ollessa ole ollut
“tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on
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ilmeistd” tai ettd saatuaan tiedon téllaisista seikoista se on toiminut viipymétta tieto-
jen poistamiseksi tai niihin padsyn estdmiseksi.

Koska péddasiassa saatetaan vastaajat tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, en-
nakkoratkaisua pyytédneen tuomioistuimen on tutkittava, oliko eBayn tiedossa kysees-
sd olevien myyntitarjousten osalta ja sikali kuin niilld loukattiin L’Oréalin tavaramerk-
keja "tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus
oli ilmeistd” Tahdn jalkimmaiseen liittyen direktiivin 2000/31 14 artiklassa sdddetyn
vastuusta vapautuksen epddmiseksi riittdd perusteeksi se, etté tietoyhteiskunnan pal-
velun tarjoajan tiedossa oli tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen
talouden toimijan olisi pitédnyt todeta asianomainen laittomuus ja toimia direktiivin
14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Jotta direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetuilta saannoilta
ei vietaisi niiden tehokasta vaikutusta, niitd on tulkittava siten, ettd ne koskevat kaik-
kia tilanteita, joissa asianomainen palvelun tarjoaja tulee tavalla tai toisella tietoiseksi
tallaisista tosiasioista tai olosuhteista.

Kyseessd on nidin ollen muun muassa tilanne, jossa sdhkoéisen markkinapaikan yl-
lapitédja saa selville laittoman toiminnan tai laittomien tietojen olemassaolon oma-
aloitteisen tutkimuksen seurauksena, sek tilanne, jossa sille ilmoitetaan téllaisesta
toiminnasta tai téllaisista tiedoista. Tasté jalkimmadisestd tapauksesta on todettava,
ettd vaikka tillainen ilmoitus ei toki automaattisesti merkitsekain siti, etta direktiivin
2000/31 14 artiklassa sdddettyd vastuusta vapautusta ei sovelleta, koska ilmoitukset
véitetysti laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista eivit vélttamatta ole riit-
tdvin tdsmallisid ja perusteltuja, on kuitenkin niin, ettd se on yleisesti ottaen seik-
ka, joka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon arvioidakseen sidhkoisen
markkinapaikan ylldpitgjélle tdlla tavoin toimitettujen tietojen valossa, oliko tdméan
tiedossa todella tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toi-
mijan olisi pitdnyt todeta laittomuus.
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Edelld esitetyn valossa yhdeksdnteen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
2000/31 14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti sitd sovelletaan sahkodisen mark-
kinapaikan ylldpitdjdéan, kun silld ei ole ollut aktiivista roolia, jonka vuoksi se tuntisi
tallennetut tiedot tai valvoisi niitd. Kyseiselld ylldpitajalld on téllainen rooli, kun se
antaa apua, joka muodostuu muun muassa asianomaisten myyntitarjousten esityksen
optimoinnista tai niiden edistdmisesta.

Kun sdhkoisen markkinapaikan yllapitéjalld ei ole ollut edellisessé kohdassa tarkoi-
tettua aktiivista roolia ja kun sen palvelun tarjoaminen kuuluu néin ollen direktiivin
2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se ei kuitenkaan voi tapauksessa, jossa
se saatetaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, vedota tdssé sddnnoksess tar-
koitettuun vastuusta vapauttamiseen, jos silld oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhtei-
ta, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitdnyt todeta asianomaisten
myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niisté tietoisena toiminut viipymattd kysei-
sen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

E Kymmenes kysymys, joka koskee tuomioistuinten wmddrdyksid sdhkéisen
markkinapaikan ylldpitijia vastaan

Kymmenennelld kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin tiedustelee
lahinna

— edellytetddanko jasenvaltioita direktiivin 2004/48 11 artiklassa antamaan immate-
riaalioikeuksien haltijoille mahdollisuus siihen, ettd siahkoisen markkinapaikan,
jolla on loukattu nédiden haltijoiden oikeuksia, kaltaisen internetsivun ylldpitdjaa
vastaan voidaan saada tuomioistuimelta maarayksid, joilla yllapitdja velvoitetaan
toteuttamaan toimenpiteitd kyseisten oikeuksien uusien loukkausten estdmiseksi,
ja jos tdhén vastataan myontévisti
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— mitd ndmi toimenpiteet voivat olla.

eBay katsoo, ettd kyseisessé artiklassa tarkoitettu tuomioistuimen maérays voi koskea
vain nimenomaisia ja selvisti yksiloityja immateriaalioikeuden loukkauksia. L'Oréal,
Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Italian, Puolan ja Portugalin hallitukset seka
komissio ovat sita mieltd, ettd direktiivissa 2004/48 tarkoitetut tuomioistuinten maa-
raykset voivat koskea my6s uusien loukkauksien estimistd edellyttéden, etté tietyt ra-
joitukset otetaan huomioon.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdmisestd tehdystd pédidtoksesta ilmenee, ettd esitetty
kysymys koskee erityisesti direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmatta virkettd, jonka
mukaan jdsenvaltioiden on varmistettava, ettd “oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus
hakea kieltotuomiota [ts. tuomioistuimelta maaréystd] sellaisia vilittdjid vastaan, joi-
den palveluja kolmannet osapuolet kiyttavit teollis- tai tekijanoikeuden loukkaami-
seksi ——". Kysymys edellyttdd sen méadrittamistd, velvoitetaanko tédssd sadnnoksessa
jasenvaltioita takaamaan, ettd sdhkoisen markkinapaikan ylldpitédja voidaan riippu-
matta sen mahdollisesta omasta vastuusta riidanalaisten tosiseikkojen olosuhteissa
velvoittaa toteuttamaan paitsi toimenpiteitd, joilla pyritddn paattdmaan immateriaali-
oikeuksien loukkaukset, joihin ndiden palvelujen kayttgjat syyllistyvit, myos toimen-
piteitd, joilla pyritddn estimédn uudet timéntyyppiset loukkaukset.

1. Jasenvaltioiden velvollisuus antaa tuomioistuimilleen toimivalta velvoittaa
sahkoisten palvelujen tarjoajia toteuttamaan toimenpiteitd immateriaalioikeuksien
uusien loukkausten estdmiseksi

Sen madrittamiseksi, pyritddnko myos direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa
virkkeessd tarkoitetuilla tuomioistuinten méaéréyksilld estimaan uusia loukkauksia, on
todettava ensiksi, ettd sanan “kieltotuomio” (tuomioistuimen méaréys) kiyttaminen
kyseisen 11 artiklan kolmannessa virkkeessa poikkeaa huomattavasti ilmaisun "kiel-
totuomion (méadrdyksen), jonka tarkoituksena on kieltdd loukkauksen jatkaminen”
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kéytostd saman artiklan ensimmaisessd virkkeessd, koska jalkimmaéinen ilmaisu kos-
kee mééraysta, joka voidaan antaa immateriaalioikeuden loukkaajia vastaan.

Kuten muun muassa Puolan hallitus totesi, tdmai ero selittyy silla, ettd tavaramerkin
loukkaajaa vastaan annettu méirdys muodostuu loogisesti siitd, ettd tdtd kielletddn
jatkamasta loukkausta, kun taas sen palvelun tarjoajan tilanne, jonka avulla rikkomi-
nen suoritetaan, on monimutkaisempi ja sithen sopivat muuntyyppiset tuomioistuin-
ten madraykset.

Tdamén vuoksi direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa virkkeessa kaytettyé tuo-
mioistuimen méirdyksen kasitettd ei voida rinnastaa saman artiklan ensimmaéisessa
virkkeessd tarkoitettuun méérdykseen, “jonka tarkoituksena on kieltdd loukkauksen
jatkaminen”

Seuraavaksi on todettava, ettd kun otetaan huomioon direktiivin 2004/48 tavoite,
joka on se, ettd jisenvaltiot varmistavat muun muassa tietoyhteiskunnassa immateri-
aalioikeuksien tehokkaan suojan (ks. vastaavasti asia C-275/06, Promusicae, tuomio
29.1.2008, Kok., s. I-271, 43 kohta), kyseisen direktiivin 11 artiklan kolmannen virk-
keen mukaisesti kansallisille tuomioistuimille annetun toimivallan on oltava sellai-
nen, ettd ndma voivat velvoittaa sdhkoisen palvelun tarjoajaa, jollainen on esimerkiksi
palvelun tarjoaja, joka antaa internetin kéyttdjien kayttoon sahkoisen markkinapai-
kan, toteuttamaan toimenpiteitd, joilla myotavaikutetaan tehokkaasti paitsi markki-
napaikalla tehtyjen loukkausten paittaimiseen myos uusien loukkausten estimiseen.

Tdmai tulkinta saa vahvistuksen direktiivin 2000/31 18 artiklasta, jonka mukaan jé-
senvaltioiden on varmistettava, ettd niiden kansallisen lainsdddannon mukaisesti kay-
tettédvissa olevat tietoyhteiskunnan palvelujen toimintoja koskevat oikeussuojakeinot
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mahdollistavat toimenpiteet, "joilla lopetetaan véitetyt vadrinkéytokset ja estetéddn se,
ettei asianomaisten tahojen eduille koidu enempii haittaa”

Direktiivin 2000/48 11 artiklan kolmannen virkkeen tulkinta, jonka mukaan siina ja-
senvaltioille asetettu velvoite muodostuu yksinomaan siité, ettd immateriaalioikeuk-
sien haltijoille annetaan oikeus saada sdhkoisten palvelujen tarjoajia vastaan tuo-
mioistuimilta méarayksi, joilla pyritddn paattimadn ndiden oikeuksien loukkaukset,
supistaa direktiivin 2000/31 kyseisessé 18 artiklassa sdddetyn velvollisuuden laajuut-
ta, mikd on vastoin direktiivin 2004/48 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettua saiantoa,
jonka mukaan direktiivilld 2004/48 ei vaikuteta direktiiviin 2000/31.

Lopuksi on todettava, ettd direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannen virkkeen sup-
pea tulkinta ei ole yhdenmukainen tdmaén direktiivin johdanto-osan 24 perustelukap-
paleen kanssa, jonka mukaan tapauksen mukaan — ja jos se olosuhteiden vuoksi on
perusteltua — on toteutettava toimenpiteitd, joilla pyritddn estdmidn teollis- ja teki-
janoikeuksien uudet loukkaukset.

2. Séhkoisten palvelujen tarjoajiin kohdistuvat toimenpiteet

Kuten direktiivin 2004/48 johdanto-osan 23 perustelukappaleesta ilmenee, tuomiois-
tuinten méirdyksid koskevat yksityiskohtaiset sdédnnot, jotka jasenvaltioiden on s&a-
dettéva kyseisen direktiivin 11 artiklan kolmannen virkkeen perusteella ja joita ovat
esimerkiksi sddnnot, jotka koskevat taytettédvid edellytyksid ja noudatettavaa menet-
telyd, kuuluvat kansallisen oikeuden soveltamisalaan.

Niamé kansallisen oikeuden sddnnét on kuitenkin laadittava siten, ettd direktii-
vin tavoite voidaan toteuttaa (ks. mm. tehokkuusperiaatteesta yhdistetyt asiat
C-430/93 ja C-431/93, van Schijndel ja van Veen, tuomio 14.12.1995, Kok., s. I-4705,

I - 6124



137

138

139

LOREAL YM.

17 kohta; yhdistetyt asiat C-222/05-C-225/05, van der Weerd ym., tuomio 7.6.2007,
Kok., s. 1-4233, 28 kohta ja yhdistetyt asiat C-145/08 ja C-149/08, Club Hotel Loutraki
ym., tuomio 6.5.2010, Kok., s. I-4165, 74 kohta). Tdssd on muistutettava, ettd direktii-
vin 2004/48 3 artiklan 2 kohdan perusteella asianomaisten toimenpiteiden on oltava
tehokkaita ja varoittavia.

Kun lisdksi otetaan huomioon se ennakkoratkaisupyynnossa esitetty ja tdimén tuomi-
on 24 kohdassa toistettu seikka, ettid direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmatta kohtaa
ei ole pantu tiytdntoon Yhdistyneessi kuningaskunnassa nimenomaisilla tiytdnto6n-
panotoimenpiteilld, on muistutettava, ettd kun ennakkoratkaisua pyytényt tuomiois-
tuin soveltaa kansallista oikeutta, sen velvollisuutena on tehdé tdmé& kaikin mahdolli-
sin tavoin kyseisen 11 artiklan kolmannen virkkeen sanamuodon ja tavoitteen valossa
(ks. analogisesti asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok., s. I-4135, Kok.
Ep. X, s. 599, 8 kohta ja yhdistetyt asiat C-378/07-C-380/07, Angelidaki ym., tuomio
23.4.2009, Kok., s. I-3071, 106 kohta).

Jasenvaltioiden kayttoon ottamilla sédnnéilld on my6s noudatettava rajoituksia, jotka
perustuvat direktiiviin 2004/48 seké oikeusldhteisiin, joihin tdssd direktiivissd viita-
taan, ja my0s kansallisten tuomioistuinten on otettava ndma rajoitukset huomioon.

Direktiivin 2000/31 15 artiklan 1 kohdasta, tarkasteltuna yhdessd direktiivin
2004/48 2 artiklan 3 kohdan kanssa, ilmenee ensinnikin, ettd asianomaiselta sih-
koisen palvelun tarjoajalta edellytetyt toimenpiteet eivit voi muodostua sen kunkin
asiakkaan kaikkien tietojen aktiivisesta valvonnasta kaikkien tdmén palvelun tarjoa-
jan verkkosivun kautta tapahtuvien immateriaalioikeuksien uusien loukkausten es-
tdmiseksi. Téllainen yleinen valvontavelvollisuus olisi sitd paitsi vastoin direktiivin
2004/48 3 artiklaa, jonka mukaan tdssd direktiivissé tarkoitettujen toimenpiteiden on
oltava oikeudenmubkaisia ja oikeasuhteisia eivitké ne saa olla liian kalliita.
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Toiseksi — kuten direktiivin 2004/48 3 artiklasta myos ilmenee — kyseisen maardayksen
antavan tuomioistuimen on huolehdittava siit4, ettei méiritellyilld toimenpiteilld luo-
da esteitd lailliselle kaupankéynnille. Taméa merkitsee sitd, ettd padasian kaltaisessa
tapauksessa, joka koskee mahdollisia loukkauksia, jotka kohdistuvat tavaramerkkei-
hin sdhkoéisen markkinapaikan yllépitdjén tarjoaman palvelun puitteissa, tatéd sahkoi-
sen markkinapaikan ylldpitdjad vastaan annetun maéréyksen tavoitteena tai vaikutuk-
sena ei voi olla ndilld tavaramerkeilld varustettujen tuotteiden télla markkinapaikalla
tapahtuvan kaupan pitdmisen yleinen ja pysyva kieltdminen.

Edellisissa kohdissa esitetyista rajoituksista huolimatta sihkoisen markkinapaikan yl-
lapitdjan kaltaisia palvelun tarjoajia vastaan voidaan antaa samanaikaisesti tehokkaita
ja oikeasuhteisia tuomioistuinten méirayksid. Kuten julkisasiamies totesi ratkaisu-
ehdotuksensa 182 kohdassa, on niin, ettd jos sihkoéisen markkinapaikan yllapitdja ei
padta oma-aloitteisesti poistaa immateriaalioikeuksien loukkaajaa markkinapaikalta
sen valttamiseksi, ettd tdmé sama elinkeinonharjoittaja loukkaa timéntyyppisesti uu-
destaan samoja tavaramerkkejd, se voidaan velvoittaa tuomioistuimen maarédykselld
tekemé&én tdma.

Liséksi on todettava, etté jotta voidaan taata oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin
niitd vastaan, jotka ovat kayttdneet sdahkoistd palvelua immateriaalioikeuksien louk-
kaamiseksi, sihkoisen markkinapaikan ylldpitdja voidaan velvoittaa toteuttamaan
toimenpiteitd, jotka mahdollistavat sen asiakkaita olevien myyjien tunnistamisen
helpommin. Téhdn on todettava, ettd vaikka on toki tarpeen noudattaa henkilotie-
tojen suojaa, on kuitenkin niin, ettd kun loukkaukseen syyllistynyt toimii elinkeino-
toiminnan puitteissa eikd yksityisesti, sen on oltava selvisti tunnistettavissa, kuten
L'Oréal perustellusti esitti kirjallisissa huomautuksissaan ja kuten ilmenee direktiivin
2000/31 6 artiklasta.

Edellisissda kohdissa ei-tyhjentdvisti kuvailluilla toimenpiteilld, samoin kuin kai-
killa muilla toimenpiteilld, jotka voidaan toteuttaa direktiivin 2004/48 11 artiklan
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kolmannessa virkkeessi tarkoitetun tuomioistuimen mairdyksen muodossa, on var-
mistettava edelld mainittujen eri oikeuksien ja intressien vdlinen asianmukainen tasa-
paino (ks. analogisesti em. asia Promusicae, tuomion 65-68 kohta).

Edelld esitetyn valossa kymmenenteen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
2004/48 11 artiklan kolmatta virkettd on tulkittava siten, etté siind edellytetéddn ja-
senvaltioita varmistamaan, ettd immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset
kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa sdhkoisen markkinapaikan yllapitdjan
toteuttamaan toimenpiteitd, joilla myotdvaikutetaan paitsi tdman markkinapaikan
kéyttdjien aiheuttamien oikeuksien loukkausten pééttimiseen myos timéantyyppisten
uusien loukkausten estdmiseen. Tuomioistuinten méérdysten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia, eika niilld saada luoda esteita lailliselle kaupankéynnille.

IV Oikeudenkidyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on pédttaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittdmisesta unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata korvattaviksi.

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

1) Kun talouden toimija myy sidhkoiselldi markkinapaikalla kolmannessa val-
tiossa olevia tuotteita, joissa on unionin jiasenvaltiossa rekisterdity tava-
ramerkki tai yhteison tavaramerkki ja joita ei ole aiemmin saatettu mark-
kinoille Euroopan talousalueella tai yhteison tavaramerkin tapauksessa
unionissa, ilman timin tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle, joka
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on alueella, jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun téllaisia tuottei-
ta tarjotaan myytiviksi tai mainostetaan tillaisella markkinapaikalla, joka
on tarkoitettu kyseiselld alueella oleville kuluttajille, kyseinen tavaramer-
kin haltija voi vastustaa titd myyntid, myyntitarjousta tai mainontaa jisen-
valtioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentimisestd 21.12.1988 annetun
ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muu-
tettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdylld sopimuksella, 5 artik-
lassa tai yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sdintojen perusteella. Kansallis-
ten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merki-
tyksellisid seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, etti myyntitarjous
tai mainonta, joka esitetddn siahkoiselld markkinapaikalla, johon on paisy
kyseiselld alueella, on tarkoitettu silld oleville kuluttajille.

Se, ettd tavaramerkin haltija toimittaa hyviksytyille jilleenmyyjilleen ta-
varamerkilld varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tuotteiden esittele-
miseen kuluttajille hyviksytyissid vidhittiismyyntipaikoissa, seké niin ikdan
talla tavaramerkilldi varustettuja nidytepulloja, joista voidaan ottaa pienid
midrid annettavaksi kuluttajille ilmaisina niytteini, ei pdinvastaisten todis-
teiden puuttuessa merkitse direktiivissa 89/104 eikid asetuksessa N:o 40/94
tarkoitettua markkinoille saattamista.

Direktiivin 89/104 5 artiklaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltija voi tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeu-
den perusteella vastustaa pddasiassa kyseessd olevan kaltaisten tuotteiden
jilleenmyyntia siitd syystd, ettd jilleenmyyji on poistanut ndiden tuotteiden
ulkopiillyksen, kun timi ulkopéillyksen poistaminen merkitsee sitd, ettd
keskeiset tiedot, jotka liittyvit esimerkiksi kosmeettisen valmisteen val-
mistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilon tunnistami-
seen, puuttuvat. Kun ulkopiillyksen poistaminen ei johda téillaiseen tietojen
puuttumiseen, tavaramerkin haltija voi kuitenkin vastustaa sitd, etti tavara-
merkilld, jonka haltija se on, varustettua hajuvetti tai kosmeettista valmis-
tetta jilleenmyydidin ulkopiillyksettd, jos se osoittaa, ettd ulkopiillyksen
poistaminen vahingoittaa kyseisen tuotteen tuotekuvaa ja niin ollen tavara-
merkin mainetta.
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Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen
N:0 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettid tavaramer-
kin haltija voi kieltdad sihkoisen markkinapaikan ylldpitdjaa mainostamasta
sellaisten avainsanojen perusteella, jotka vastaavat kyseistd tavaramerkkia
ja jotka timai ylldpitdja on valinnut internetin indeksointipalvelussa, tilld
tavaramerkilld varustettuja tuotteita, joita pidetiain kaupan kyseiselld mark-
kinapaikalla, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen
internetin kiyttdja ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen pe-
rusteella vain hankalasti saada selville, ovatko kyseiset tuotteet periisin ta-
varamerkin haltijalta tai tihin taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksesti
vai kolmannelta.

Sdhkoisen markkinapaikan yllipitija ei "kidytd” tavaramerkkien, jotka
nikyvit sen verkkosivulla esitetyissi myyntitarjouksissa, kanssa samo-
ja tai samankaltaisia merkkeja direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen
N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti siahkoistd kaupankiyntid, sisaimark-
kinoilla koskevista tietyistd oikeudellisista nikokohdista 8.6.2000 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sdh-
koisestd kaupankdynnistd) 14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd sitd
sovelletaan sihkoisen markkinapaikan yllapitdjaan, kun silld ei ole ollut ak-
tiivista roolia, jonka vuoksi se tuntisi tallennetut tiedot tai valvoisi niita.

Kyseiselli yllidpitijilli on téillainen rooli, kun se antaa apua, joka muodostuu
muun muassa asianomaisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai
niiden edistimisesti.

Kun sihkoéisen markkinapaikan yllidpitéjélla ei ole ollut edellisessid kohdassa
tarkoitettua aktiivista roolia ja kun sen palvelun tarjoaminen kuuluu niin
ollen direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se ei kui-
tenkaan voi tapauksessa, jossa se saatetaan tuomita maksamaan vahingon-
korvauksia, vedota tissd sadnnoksessi tarkoitettuun vastuusta vapauttami-
seen, jos silld oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella
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huolellisen talouden toimijan olisi pitinyt todeta asianomaisten myyntitar-
jousten laittomuus, ja jos se ei niistd tietoisena toiminut viipymiitta kyseisen
14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Teollis- ja tekijinoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 11 artik-
lan kolmatta virkettd on tulkittava siten, etti siind edellytetiin jasenvalti-
oita varmistamaan, etti immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset
kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa sihkoisen markkinapaikan yl-
ldpitdjan toteuttamaan toimenpiteitd, joilla myotivaikutetaan paitsi timéan
markkinapaikan kiyttdjien aiheuttamien oikeuksien loukkausten paattami-
seen myos taméntyyppisten uusien loukkausten estimiseen. Tuomioistuin-
ten médrdysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eiki niilla
saada luoda esteiti lailliselle kaupankidynnille.

Allekirjoitukset
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