PORTAKABIN

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

8 pdivdna heindkuuta 2010*

Asiassa C-558/08,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Hoge
Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittanyt 12.12.2008 tekemalldaan péaatoksel-
14, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 17.12.2008, saadakseen ennakkorat-
kaisun asiassa

Portakabin Ltd ja

Portakabin BV

vastaan

Primakabin BV,

* Oikeudenkiyntikieli: hollanti.
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UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

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

julkisasiamies: N. Jadskinen,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 26.11.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— DPortakabin Ltd ja Portakabin BV, edustajinaan advocat N. W. Mulder ja advocat
A. Tsoutsanis,

— Primakabin BV, edustajinaan advocat C. Gielen ja advocat G. Schrijvers,

— Ranskan hallitus, asiamiehenéén B. Beaupére-Manokha,

— Italian hallitus, asiamiehenéén I. Bruni, avustajanaan avvocato dello Stato L. Vent-
rella,
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— Puolan hallitus, asiamiehindén A. Rutkowska ja A. Krairiska,

— Euroopan komissio, asiamiehinddn H. Kramer ja W. Roels,

padtettyéddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon lahenté-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta (ETA)
2.5.1992 tehdylld sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jiljempéna direktiivi 89/104),
5-7 artiklan tulkintaa.

Tdmai pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Portakabin Ltd ja Portakabin
BV (jaljempéna yhdessd Portakabin) sekd Primakabin BV (jaljempénd Primakabin), ja
jossa on kyse mainoslinkkien esittdmisesté internetissé sellaisten hakusanojen perus-
teella, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkki.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet’,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramer-
kin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hidnen suostumustaan kiyttdmasti 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 myds sddtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kédyttdméstd merkkid, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivit
ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, milloin viimek-
si mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssd jasenvaltiossa ja merkin aiheeton
kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyvéksi
kéyttamistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
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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 merkkia kayttden taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittami-
nen merkkid kéyttden;

¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kayttaen;

d) merkin kdyttiminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

5. Mitd 1-4 kohdassa sdddetédn, ei estd jasenvaltioita soveltamasta niiden sddannoksia
suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtu-
vaa merkin kédyttdmistd vastaan, jos merkin aiheeton kiytté6 merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyviksi kdyttamisté taikka on haitaksi ta-
varamerkin erottuvuudelle tai maineelle”
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Direktiivin 89/104 6 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoi-
tukset’, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltd4 toista kayttamaésté elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeain tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maara4, kayttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritus-
ajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintoj4,

c) tavaramerkkid, milloin sen kdyttdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityi-
sesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos hdn kéyttda niita hyvaa liiketapaa noudattaen.



PORTAKABIN

Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on alkuperiisessé muodossaan, 7 artiklassa,
jonka otsikko on ”“Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen’, sdddetdén
seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kayttdmisté niissd tavaroissa, jot-
ka haltija tai hédnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossa
tita tavaramerkkia kayttaen.

2. Mitd 1 kohdassa sdddetédn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastus-
taa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdddn
muutoksia tai niitd huononnetaan sen jéilkeen, kun ne on laskettu liikkeelle”

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperiistd sanamuotoa on Euroopan talous-
alueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessa kyseisen
sopimuksen liitteessd XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen
sopimuksen vuoksi siten, ettd ilmaisu "yhteistssd” on korvattu ilmaisulla “jossakin
sopimuspuolessa”.

Direktiivi 89/104 kumottiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdami-
sestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 2008/95/
EY (konsolidoitu versio) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun ote-
taan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pddasian oikeusriitaan sovelletaan kui-
tenkin direktiivid 89/104.
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Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Indeksointipalvelu " AdWords”

Kun internetin kayttéja tekee haun yhden tai useamman sanan perusteella, haku-
kone Google esittdd osuvuuden mukaan térkeysjarjestyksesséd sivustot, jotka vai-
kuttavat vastaavan parhaiten nditd sanoja. Kyseessd ovat niin sanotut luonnolliset
hakutulokset.

Googlen tarjoama AdWords-niminen maksullinen indeksointipalvelu mahdollistaa
lisdksi sen, ettd talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla
saada aikaiseksi sen, ettd tilanteessa, jossa timé sana vastaa tai nimé sanat vastaavat
internetin kayttdjan hakukoneelle esittiméssd pyynnossé esiintyvdd sanaa tai siind
esiintyvid sanoja, nakyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan sivustolle.
Tdm& mainoslinkki esitetddn otsakkeen “kaupalliset linkit” ("liens commerciaux”;
Googlen suomalaisversiossa “sponsorilinkit”) alla joko ruudun oikeassa reunassa
luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun ylédreunassa niiden ylapuolella.

Tdhdn mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Kyseinen linkki ja viesti muo-
dostavat yhdessd mainoksen, joka esitetddn edelld mainitun otsakkeen alla.

Avainsanojen kdytto pddasiassa

Portakabin Ltd valmistaa ja toimittaa siirrettdvid rakennuksia ja on tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
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muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 6 (rakennukset, niiden metalliset ra-
kenneosat ja rakennusaineet) ja 19 (rakennukset, niiden ei-metalliset rakenneosat ja
ei-metalliset rakennusaineet) kuuluvia tavaroita varten rekister6idyn Benelux-tavara-
merkin PORTAKABIN haltija.

Portakabin BV on Portakabin Ltd:n tytéryhtio, joka myy konsernin tuotteita tavara-
merkin PORTAKABIN kiytto6n oikeuttavalla lisenssilla.

Primakabin myy ja vuokraa uusia ja kéytettyjd siirrettdvia rakennuksia. Primakabinin
toiminta koostuu sen omien moduulien, kuten tydmaasuojien ja viliaikaisten toimis-
totilojen tuotannon ja markkinoille saattamisen liséksi kdytettyjen moduulien, joihin
kuuluvat Portakabinin valmistamat moduulit, vuokrauksesta ja myynnisti.

Primakabin ei kuulu Portakabin-konserniin.

Portakabin ja Primakabin myyvét tuotteitaan omilla internetsivustoillaan.

Primakabin on valinnut AdWords-indeksointipalvelussa avainsanat “portakabin’,
“portacabin’, “portokabin” ja ”portocabin” Kolme viimeksi mainittua muotoa on va-
littu sen valttamiseksi, ettd Portakabinin valmistamia moduuleita etsivit internetin
kayttdjat eivat loytdisi Primakabinin ilmoituksia, koska he ovat tehneet vahéisia kir-

joitusvirheitd sanassa "portakabin”
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Aluksi jonkin mainitun avainsanan hakukoneeseen syottimisen jélkeen tuloksena
saadun Primakabinin mainoksen alussa oli seuraavanlainen otsikko: “"Uusia ja kéytet-
tyjd yksikoitd” Primakabinin tekemén muutoksen jalkeen otsikko on seuraavanlainen:
"Kaytettyja Portakabin-tuotteita”

Portakabin haastoi 6.2.2006 Primakabinin voorzieningenrechter te Amsterdamin
(turvaamistoimista paattdava tuomari Amsterdamissa) eteen ja vaati, ettd Primakabin
madratadn sakon uhalla keskeyttdmain kaikkien tavaramerkin PORTAKABIN kanssa

samankaltaisten merkkien kaytto, mukaan lukien avainsanat ”portakabin’, "portaca-
bin’, "portokabin "ja "portocabin”.

Voorzieningenrechter te Amsterdam hylkési Portakabinin vaatimukset 9.3.2006 an-
tamassaan tuomiossa. Se katsoi, ettei Primakabin kiytéd sanaa "portakabin” tavaroi-
den erottamiseen. Primakabin ei my6skddn sen mukaan saa epédoikeutettua etua ky-
seisestd kédytostd. Sehén kéyttad sanaa "portakabin” ohjatakseen asiasta kiinnostuneet
sivustolleen, jolla se tarjoaa "kéytettyjd Portakabin-tuotteita”

Portakabin wvalitti tdstd tuomiosta Gerechtshof te Amsterdamiin. Témd kumosi
14.12.2006 antamassaan tuomiossa mainitun tuomion ja kielsi Primakabinia kaytté-
masté ilmoitusta, jossa lukee "kéytettyja Portakabin-tuotteita’, sekd luomasta avain-
sanaa “portakabin” ja sen muunnelmia kdyttdmalld suoraa linkkid muille sen inter-
netsivustoon kuuluville sivuille kuin niille, joilla tarjotaan Portakabinin valmistamia
moduuleita.

Koska Gerechtshof te Amsterdam katsoi, ettd avainsanan “portakabin” ja sen muun-
nelmien kéytto ei ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kayttoa
tavaroita tai palveluja varten, Portakabin valitti mainitusta 14.12.2006 annetusta tuo-
miosta Hoge Raad der Nederlandeniin. Se paatti lykété asian kisittelyd ja esittdd unio-
nin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

I - 6976



1’1 a)

b)

c)

PORTAKABIN

Merkitseeko se, jos yrittdjd, joka kdy kauppaa tietyilld tuotteilla tai palveluilla
(jaljempdnd ilmoittaja) kayttdd hyviakseen mahdollisuutta kirjata internetha-
kukoneen operaattorille — — avainsana, joka on sama kuin toisen (jdljempana
tavaramerkin haltija) samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteroi-
ma tavaramerkki, siten ettd kirjattu avainsana — ilman ettd hakukoneen kayt-
tdjd havaitsee asiaa — johtaa siihen, ettd sanan hakukoneeseen syottanyt inter-
netin kayttdja 16ytad hakuoperaattorin tuloksena antamasta luettelosta linkin
ilmoittajan sivustoon, ettd ilmoittaja téssd tapauksessa kéyttad rekisteroitya
tavaramerkkia [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan —— a alakohdassa tar-
koitetulla tavalla?

Onko tdssd yhteydessd merkitysti silld, ilmaistaanko linkki

— tavallisessa luettelossa yhdessd 16ydettyjen sivujen kanssa vai

— ilmoitusosaksi merkityssd osassa?

Onko téssé yhteydessd merkitystd silld, ettd

— ilmoittaja jo hakukoneen operaattorin www-sivulla olevassa linkissé to-
della tarjoaa tuotteita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin tuotteet tai pal-
velut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, taikka

— ilmoittaja omalla www-sivullaan, johon — — internetin kéyttdjd voi haku-
koneen operaattorin sivulla olevan linkin kautta ‘ottaa yhteyden’ (Chyper-
linkki’), todella tarjoaa tuotteita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity?
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Jos ja siltd osin kuin ensimmaéiseen kysymykseen vastataan myontévisti, voiko
direktiivin [89/194] 6 artiklasta ja erityisesti sen 1 kohdan b ja c alakohdasta seu-
rata, ettd tavaramerkin haltija ei voi kieltdd ensimmaisessd kysymyksessa tarkoi-
tettua kéyttod, ja mikéli vastaus on myontévé, niin missd olosuhteissa nédin voi
kiiyda?

Siltd osin kuin ensimmaiiseen kysymykseen vastataan myontdvasti, kysytéan,
onko direktiivin [89/104] 7 artikla sovellettavissa siltd osin kuin ensimmaiisen
kysymykse[n a kohdassa] tarkoitetun ilmoittajan tarjous koskee tavaroita, jotka
[ensimmadisessd kysymyksessd tarkoitetun] tavaramerkin haltija tai hdnen suostu-
mubksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisossd?

Pitevitko edelld esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset myds sellaisten en-
simmadisessd kysymyksessd tarkoitettujen ilmoittajan kirjaamien hakusanojen
osalta, joissa tavaramerkki on tarkoituksellisesti toistettu vahdisin kirjoitusvir-
hein ja joiden avulla internetin kiyttdjain hakumahdollisuudet muuttuvat tehok-
kaammiksi ottaen huomioon, ettd ilmoittajan www-sivulla tavaramerkki esite-
tddn oikeassa muodossa?

Jos ja siltd osin kuin vastauksesta edelld esitettyihin kysymyksiin seuraa se, ettd
kyse ei ole direktiivin [89/104] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tavaramerkin
kéytostd, voivatko jasenvaltiot tdssé asiassa esitettyjen avainsanojen kiyton osalta
mainitun direktiivin 5 artiklan 5 kohdan nojalla ja jasenvaltioissa voimassa olevien
sellaisten sddnndsten nojalla, jotka koskevat suojaa muuhun tarkoitukseen kuin
tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin kéyttdmista vastaan,
ilman muuta myontéé suojaa timén merkin sellaista aiheetonta kiyttod vastaan,
joka jasenvaltioiden tuomioistuinten arvioinnin mukaan merkitsee tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviksikayttdmista taikka on haitaksi
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tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, vai patevitko téssé asiassa yhteison
oikeudessa kansallisille tuomioistuimille asetetut rajat, jotka liittyvit edelld esitet-
tyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin?”

Ennakkoratkaisukysymykset

Aluksi on tutkittava ensimmadisté, neljatté ja viidettd kysymysta siltd osin kuin ne kos-
kevat tavaramerkin haltijan oikeutta kieltda direktiivin 89/104 5 artiklaa soveltamalla
ilmoittajaa kayttamastd merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerk-
ki, avainsanana internetin indeksointipalvelussa. Toista ja kolmatta kysymysti, jotka
liittyvat direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklaan ja koskevat mahdollisia poikkeustilanteita,
joissa tavaramerkin haltija ei voi kayttdad tdmén direktiivin 5 artiklassa mainittua oi-
keutta, tarkastellaan tdmén jalkeen.

Ensimmdinen, neljis ja viides kysymys, jotka liittyvdt direktiivin 89/104 5 artiklaan

Ensimmdisen kysymyksen a kohta

Pddasiassa on kysymys siitd, ettd merkkejd, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin
tavaramerkki, kédytetdén avainsanoina internetin indeksointipalvelussa ilman tavara-
merkin haltijan téllaiselle kaytolle antamaa lupaa.
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Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaéisen kysymyk-
sensi a kohdassa lahinni, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten,
ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltda kolmatta esittdmastd timéan tavaramer-
kin kanssa saman avainsanan, jonka tdmé kolmas on ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella mainosta sellai-
sista tavaroista tai palveluista, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai
palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity.

Kuten ennakkoratkaisupyynnon esittineen tuomioistuimen péaitoksestd ilmenee, se
on katsonut avainsanan "portakabin” samaksi kuin tavaramerkin PORTAKABIN. On
lisaksi kiistatonta, ettd Primakabinin mainitun avainsanan kayton pddmaéréna ja vai-
kutuksena on saada aikaan sellaisten mainosten esittdminen, jotka koskevat samoja
tuotteita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteroity, eli siirrettédvia
rakennuksia.

Ensimmdistd kysymysté on siis tarkasteltava direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdan kannalta. Tdmén sddnnoksen mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmaisté elinkeinotoiminnassa merk-
kig, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, kun tamé kaytto aihe-
uttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtéville (ks. mm. asia C-17/06, Céli-
ne, tuomio 11.9.2007, Kok., s. I-7041, 16 kohta ja asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio
18.6.2009, Kok., s. I-5185, 58 kohta).

Kuten unionin tuomioistuin on todennut yhdistetyissé asioissa C-236/08—-C-238/08,
Google France ja Google, 23.3.2010 antamansa tuomion 51 ja 52 kohdassa (Kok.,
s. I-2417), on niin, ettd koska merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi in-
ternetin indeksointipalvelussa, on mainostajan kiyttdmi keino tdmén mainoksen
esittdmisen aikaansaamiseksi, se kayttéa sitéd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetussa "elinkeinotoiminnassa”.
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Kysymys on lisdksi kdytostd mainostajan tavaroita tai palveluja varten (em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 67-69 kohta). Tétd toteamusta ei ole ku-
mottu silld unionin tuomioistuimelle esitetyissd huomautuksissa esiin tuodulla sei-
kalla, jonka mukaan samaa merkkid kuin tavaramerkki — esilld olevassa asiassa merk-
ki ”portakabin” — ei kdytetd ainoastaan tdlld tavaramerkilld varustettuja kiytettyja
tuotteita varten — eli Portakabinin valmistamien moduulien jélleenmyynnissé — vaan
myds muiden valmistajien tuotteita varten, kuten téssd tapauksessa Primakabinin tai
muiden Portakabinin kilpailijoiden valmistamia moduuleja varten. Pédinvastoin sil-
loin, kun mainostaja kéayttaa merkkis, joka on sama kuin toisen tavaramerkki, esitel-
lakseen internetin kayttgjille vaihtoehdon mainitun tavaramerkin haltijan tarjonnalle,
on kyse direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta kaytosta
(em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 70-73 kohta).

Niin ollen tavaramerkin haltija ei voi kieltdad tavaramerkkinsi kanssa saman merkin
mainittua kaytto4, jos talld kaytolld ei voida aiheuttaa vahinkoa millekéén tavaramer-
kin tehtévista (em. asia LOréal ym., tuomion 60 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google
France ja Google, tuomion 76 kohta).

Niihin tehtédviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtdva eli tavaran tai
palvelun alkuperén takaaminen kuluttajille (jdljempand alkuperdn osoittamistehtavé)
vaan my0s muita tehtévid, joihin kuuluvat muun muassa tdmén tavaran tai palvelun
laadun takaaminen seka tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvét tehta-
viit (em. asia L'Oréal ym., tuomion 58 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja
Google, tuomion 77 kohta).

Silté osin kuin kysymys on tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien kéayttamisesta
avainsanoina internetin indeksointipalvelussa, unionin tuomioistuin on edelld maini-
tuissa yhdistetyissé asioissa Google France ja Google antamansa tuomion 81 kohdas-
sa todennut, ettd merkitykselliset tehtdvit, joita on tarkasteltava, ovat mainonta- ja
alkuperin osoittamistehtava.
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Unionin tuomioistuin on todennut mainontatehtiavisti, ettd se, etta toiselle kuuluvan
tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiéd kiytetddn AdWordsin kaltaisessa indek-
sointipalvelussa, ei voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin télle tehtédville (em. yhdiste-
tyt asiat Google France ja Google, tuomion 98 kohta ja asia C-278/08, BergSpechte,
tuomio 25.3.2010, Kok., s. I-2517, 33 kohta).

Niin on péateltdva myos kisiteltdvind olevassa asiassa, koska pédasia koskee avain-
sanojen valintaa ja mainosten esittdmistd saman AdWords-indeksointipalvelun
yhteydessa.

Unionin tuomioistuin on katsonut alkuperén osoittamistehtévésta, ettd kysymys siita,
aiheutetaanko tavaramerkin télle tehtéville vahinkoa, kun internetin kayttgjille nay-
tetddn tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos,
riippuu erityisesti mainoksen esittdmistavasta. Tavaramerkin alkuperdn osoittamis-
tehtdville aiheutetaan vahinkoa, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tark-
kaavainen internetin kéyttdja ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteel-
la vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut
perdisin tavaramerkin haltijalta tai tdhédn taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykselta
vai kolmannelta (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83 ja 84 koh-
ta ja em. asia BergSpechte, tuomion 35 kohta).

Unionin tuomioistuin on taltd osin tdsmentdnyt myos, ettd kun kolmannen mainok-
sessa annetaan ymmaértdd, ettd timan kolmannen ja tavaramerkin haltijan vélilld on
taloudellinen yhteys, on katsottava, ettd alkuperdn osoittamistehtévélle aiheutetaan
vahinkoa. Samoin on niin, ettd vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhtey-
den olemassaoloon mutta se on siind méérin epdmadrdinen asianomaisten tavaroiden
tai palvelujen alkuperistd, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavai-
nen internetin kayttdja ei voi tietdd mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin
perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan ndhden kolmas vai taloudellises-
ti sithen yhteydessd, on myo6s katsottava, ettd tavaramerkin kyseiselle tehtéville on
aiheutettu vahinkoa (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 89
ja 90 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 36 kohta).
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Kansallisen tuomioistuimen on néiden seikkojen valossa arvioitava, ovatko péddasian
tosiseikat luonteeltaan sellaisia, ettd ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa
alkuperin osoittamistehtaville.

Ensimmiisen kysymyksen b kohta

Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmaiisen kysymyksensd b kohdassa ldhin-
nd, voiko tavaramerkin haltijalleen antamalla suojalla olla erilainen ulottuvuus siitd
riippuen, sijaitseeko tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella inter-
netin indeksointipalvelussa esitettdvd kolmannen mainos sellaisen otsakkeen alla,
jossa se on luokiteltu mainokseksi, vai muualla.

On Kiistatonta, ettd péddasia koskee vain avainsanojen kéyttod internetin indeksoin-
tipalvelussa, jossa mainokset esitetddn palvelun tarjoajan hallinnoiman hakukoneen
otsakkeen ”“ilmoitukset” alla. Niissd olosuhteissa sen suojan tarkastelu, jonka tavara-
merkki tuottaa haltijalleen tilanteessa, jossa kolmansien mainokset esitetdén muual-
la kuin otsakkeen "ilmoitukset” alla, on pédasian ratkaisemisen kannalta hyodytonta
(ks. vastaavasti asia C-466/04, Acereda Herrera, tuomio 15.6.2006, Kok., s. [-5341,
48 kohta ja asia C-215/08, E. Friz, tuomio 15.4.2010, Kok., s. I-2947, 22 kohta).

Ensimmadisen kysymyksen b kohtaan ei tdimén vuoksi ole tarpeen vastata.
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Ensimmaisen kysymyksen c kohta

Ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaéisen kysymyk-
sensd ¢ kohdassa, missd maédrin on sen maédrittelemiseksi, kayttddko mainostaja ta-
varamerkin kanssa samaa merkkia silld tavoin, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltad kaytto, erotettava toisistaan tilanne, jossa mainoksessa mainittuja tavaroita tai
palveluja tarjotaan tosiasiallisesti myyntiin siind mainoksessa, jonka indeksointipal-
velun tarjoaja esittd, ja tilanne, jossa téllainen myyntitarjous on pelkéstddn mainos-
tajan sivulla, jolle internetin kayttdja ohjataan, kun hian napsauttaa mainoslinkkia.

Kuten edelld tdmén tuomion 9 ja 10 kohdassa on todettu, merkin kéytté avainsana-
na internetin indeksointipalvelussa saa aikaan sellaisen mainoksen esittdmisen, joka
koostuu yhtaaltd linkistd, joka johtaa tétd linkkid napsauttavan internetin kayttdjan
mainostajan sivustolle, ja toisaalta mainoksesta.

Mainitut linkki ja mainos ovat suppeita, eivatkd lahtokohtaisesti mahdollista sit4, ettd
mainostaja tekee tasmallisid myyntitarjouksia tai antaa tdydellisen kuvauksen myy-
mistddn tavaroista tai palveluista. Tamai ei kuitenkaan muuta sitd, ettd mainostaja,
joka on valinnut avainsanaksi toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaisen
merkin, on pyrkinyt siihen, ettd tdtd sanaa hakusanana kayttavit internetin kayttajat
napsauttavat sen mainoslinkkid ndhdikseen sen myyntitarjoukset. Néin ollen on kyse
kyseisen merkin kaytostd “tavaroita tai palveluja varten” direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. yhdistetyt asiat Google Fran-
ce ja Google, tuomion 67-73 kohta).
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Kansallinen tuomioistuin jatkaa, ettei ole merkityksellistd tutkia, tarjotaanko tava-
roita tai palveluja tosiasiallisesti myyntiin timén mainoksen tekstiss, sellaisena kuin
indeksointipalvelun tarjoaja on sen esittényt, vai vain mainostajan sivustolla, jolle in-
ternetin kayttdjd ohjataan, jos hén napsauttaa mainoslinkkia.

Lahtokohtaisesti ei ole myoskdén tarpeellista tehda téllaista tutkimusta, kun arvioi-
daan kysymysti siitd, onko tavaramerkin kanssa saman merkin kiytté avainsanana
omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtdvid ja erityisesti sen alkuperén osoittamis-
tehtdvdd. Kuten edelld tdmén tuomion 34—-36 kohdassa on muistutettu, kansallisen
tuomioistuimen tehtdvdnd on arvioida, ottaen huomioon mainoksen esittdminen
kokonaisuudessaan, voiko tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen
internetin kayttdja saada sen perusteella selville, onko mainostaja tavaramerkin hal-
tijaan ndhden kolmas vai taloudellisesti siihen sidoksissa. Kyseisten tavaroiden tai
palvelujen tosiasiallisen myyntitarjouksen olemassaolo mainoksessa tai sen puuttu-
minen ei padsddntoisesti ole madradva seikka tassd arvioinnissa.

Neljas kysymys

Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tiedustelee neljannessa kysymyk-
sessddn ldhinnd, onko tavaramerkin haltijalla oikeus samoilla edellytyksilld kuin
ne, joita sovelletaan, kun kolmas kéyttdd tavaramerkin kanssa samaa avainsanaa,
kieltad kolmatta kédyttdméstd avainsanoja, joissa toistetaan tavaramerkki "véhdisin
kirjoitusvirhein”

Tdmid kysymys on esitettdvd sen edelld timén tuomion 16 kohdassa esitetyn seikan
vuoksi, ettd Primakabin on valinnut avainsanaksi sanan “portakabin” lisdksi sanat

”» »

“portacabin’, "portokabin” ja "portocabin”
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Tastd on muistutettava, ettd merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissa
toistetaan ilman muutoksia tai lisdyksia kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijit
tai kun merkin erot tavaramerkkiin nahden ovat kokonaisuutena arvioiden niin véa-
héisié, ettd keskivertokuluttaja ei huomaa niita (asia C-291/00, LT] Diftusion, tuomio
20.3.2003, Kok., s. I-2799, 54 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 25 kohta).

Avainsanojen, joissa toistetaan tavaramerkki vahiisin kirjoitusvirhein, osalta on kiis-
tatonta, ettd niissd ei toisteta kaikkia tavaramerkin muodostavia osatekijoitd. Voidaan
kuitenkin katsoa, etti niiden erot tavaramerkkiin nahden ovat niin vahaisia, etta
keskivertokuluttaja ei huomaa niitd tdimén tuomion edellisessd kohdassa mainitus-
sa oikeuskédytdnnossi tarkoitetuin tavoin. Kansallisen tuomioistuimen tehtévdna on
kaikkien kéytettdvissadn olevien seikkojen perusteella arvioida, onko mainitut merkit
luokiteltava tallaisiksi.

Siind tapauksessa, ettd kyseinen tuomioistuin katsoisi, ettd tavaramerkki ja avainsa-
nat, joissa se toistetaan vahdisin kirjoitusvirhein, eivit ole samoja, sen olisi vield tar-
kistettava, ovatko ndmaé avainsanat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia kuin mainittu tavaramerkki.

Viimeksi mainitussa tilanteessa, jossa kolmas kéyttdd tavaramerkin kanssa saman-
kaltaista merkkia sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd kyseisen merkin kédytto vain, jos on olemassa sekaannusvaara (em.
yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 78 kohta ja em. asia BergSpechte,
tuomion 22 kohta).

Sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd kysymyksessd olevat tava-
rat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesti tai tilanteen mukaan taloudellisesti
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keskendidn sidoksissa olevista yrityksistd (ks. mm. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 17 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio
6.10.2005, Kok., s. I-8551, 26 kohta ja asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio
10.4.2008, Kok., s. I-2439, 28 kohta).

Téstd seuraa, ettd jos sovelletaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa ilmaistua sddntod, kansallisen tuomioistuimen on paiteltava, ettd olemassa on
sekaannusvaara, kun internetin kéyttdjélle ndytetdan tavaramerkin kanssa samankal-
taisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, jonka perusteella tavanomaisesti
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kéyttdjé ei voi saada selville tai voi
sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat
tai palvelut peréisin tavaramerkin haltijalta tai tdhén taloudellisesti sidoksissa oleval-
ta yritykseltd vai kolmannelta (em. asia BergSpechte, tuomion 39 kohta).

Edelld tdmén tuomion 35 kohdassa esitetyt tdsmennykset ovat vastaavasti
sovellettavissa.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmadiseen ja neljanteen kysymykseen on vas-
tattava, ettid direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin
kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut in-
ternetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella
sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, kun internetin keskivertokéyttdji ei voi
mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada sel-
ville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut periisin tavaramerkin halti-
jalta tai tdhén taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltéd vai kolmannelta.
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Viides kysymys

Koska viides kysymys esitetddn vain siind tapauksessa, jos unionin tuomioistuin to-
teaa, ettei se, ettd mainostaja kéayttdd merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin
toisen tavaramerkki, avainsanana internetin indeksointipalvelussa, voi olla direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kayttod, tdhdn kysymykseen ei ole tarvet-
ta vastata, kun otetaan huomioon ensimmaéiseen ja neljainteen kysymykseen annetut
vastaukset.

Toinen kysymys, joka liittyy direktiivin 89/104 6 artiklaan

Ennakkoratkaisupyynnon esittédnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselldén,
voiko mainostaja vedota direktiivin 89/104 6 artiklassa sdddettyyn poikkeukseen ja
erityisesti siihen, josta sdddetddn tdmén artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, kéyt-
tadkseen samaa tai samankaltaista merkkid kuin tavaramerkki avainsanana internetin
indeksointipalvelussa, vaikka kyse on mainitun direktiivin 5 artiklan soveltamisalaan
kuuluvasta kéytosta.

Kun direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan niitd oikeuksia, jotka tava-
ramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, silld pyritddn sovittamaan
yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit
ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkki-
noilla koskevat perustavanlaatuiset intressit (asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999,
Kok., s. I-905, 62 kohta; asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland,
tuomio 17.3.2005, Kok., s. I-2337, 29 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuo-
mion 45 kohta).
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Erityisesti mainitun 6 artiklan 1 kohdassa sidddetédn, ettd tavaramerkin haltija ei saa
kieltds toista kéayttdmadsté elinkeinotoiminnassa: “a) omaa nimeédn tai osoitettaan’,
”b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, médrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellistd alkuperid, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankoh-
taa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkint6ji” tai "c)
tavaramerkkid, milloin sen kdyttdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti
lisatarvikkeiden tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi” Tésséd saédnnoksessd
tarkennetaan kuitenkin, ettd tdtd sddntod sovelletaan vain, mikali kolmannen kaytto
"noudattaa hyvaa liiketapaa”

Koska ei ole kiistetty sitd, ettd direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ei
ole merkitystd padasian ratkaisemisen kannalta, on aluksi tarkasteltava, voidaanko
soveltaa mainitun 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sdannosta.

Téstd on todettava, kuten Euroopan komissio on huomauttanut, ettd merkin, joka
on sama tai samankaltainen kuin toisen tavaramerkki, kdytto avainsanana internetin
indeksointipalvelussa ei lahtokohtaisesti tarkoita tietojen toimittamista tillaista kiyt-
tod harjoittavan kolmannen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteists,
eikd tdma kdytto ndin ollen kuulu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamisalaan.

Painvastainen toteamus voi kuitenkin olla tarpeen erityisissi olosuhteissa, joita kan-
sallisen tuomioistuimen on arvioitava. Ndin ollen ennakkoratkaisupyynnon esit-
tdneen tuomioistuimen on tarkistettava sen kisiteltdvdnd olevan asian kokonais-
valtaisen tarkastelun perusteella, onko Primakabin, joka on kdyttinyt samoja tai
samankaltaisia merkkejd kuin tavaramerkki PORTAKABIN avainsanoina, kiyttidnyt
mainitussa direktiivin 89/104 sddnnoksessi tarkoitettuja kuvailevia merkint6jd. Sen
on tdmin arvioinnin yhteydessd otettava huomioon se seikka, ettd Primakabinin
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unionin tuomioistuimen suullisessa kisittelyssd antamien tietojen mukaan sanaa
"portakabin” ei ole kéytetty yleisnimen4.

Tédmin jilkeen on todettava direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mai-
nitusta tapauksesta, jossa tavaramerkin kéyttdminen on "tarpeen tavaran tai palvelun,
erityisesti lisitarvikkeiden tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi’, ettd suu-
rimmassa osassa unionin tuomioistuimelle esitetyistd huomautuksista on katsottu
epitodennikoiseksi, ettd Primakabinin samojen tai samankaltaisten merkkien kuin
tavaramerkki PORTAKABIN kaytto voitaisiin katsoa tallaiseksi kiytoksi. Koska en-
nakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kuitenkin maéérittelee oikeudellisen ja tosiasi-
allisen kehyksen, eikd tdimé tuomioistuin ole sulkenut padasian ulkopuolelle direktii-
vissd 89/104 tarkoitettua tilannetta, on annettava sitd koskevia tietoja.

Kuten unionin tuomioistuin on jo tarkentanut, lainsditdja on maininnut tarkoituksen
kéyttaa tavaroita "lisdtarvikkeina tai varaosina” ainoastaan esimerkking, jossa on kyse
yleisesta tilanteesta, jossa tavaramerkkid on tarpeen kayttda tavaran kayttotarkoituk-
sen osoittamiseksi. Direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen
ei ndin ollen rajoitu tdhédn tilanteeseen (em. asia Gillette Company ja Gillette Group
Finland, tuomion 32 kohta).

Tilanteet, jotka kuuluvat mainitun 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan,
on kuitenkin rajoitettava niihin, jotka vastaavat timdn sddnnoksen paamaarad. Kuten
Portakabin ja komissio ovat perustellusti huomauttaneet, direktiivin 89/104 6 artik-
lan 1 kohdan c¢ alakohdan padmééirénd on sallia se, ettd tavaramerkin haltijan tar-
joamiin tavaroihin ja palveluihin ndhden tiydentdvien tavaroiden ja palvelujen val-
mistajat kayttavit titd tavaramerkkid ilmoittaakseen yleisolle niiden tavaroiden ja
palvelujen ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palvelujen vilisestd hyo-
dyllisesté suhteesta (ks. vastaavasti em. asia Gillette Company ja Gillette Group Fin-
land, tuomion 33 ja 34 kohta).
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Ennakkoratkaisupyynnon esittdneen tuomioistuimen on tarkasteltava, kuuluko
se, ettd Primakabin kéyttdd samaa merkkid kuin tavaramerkki PORTAKABIN, Pri-
makabinin internetin kayttgjille tarjoamien tavaroiden osalta mainitussa 6 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tilanteen, sellaisena kuin se on edelld esitetty,
soveltamisalaan.

Siind tapauksessa, ettd ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin katsoo, etta
pédasiassa on kyse jostakin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa
tarkoitetusta kdytosté, sen on lopuksi tarkistettava, tayttyyko edellytys siité, ettd timé
kéytto noudattaa hyvaa liiketapaa.

Tdama edellytys ilmentda velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perustel-
tuihin intresseihin ndhden. Kysymysti siitd, noudatetaanko sité, on arvioitava ottaen
huomioon muun muassa se, missd médrin kolmannen osapuolen kéytto saa kohderyh-
main tai ainakin merkittavan osan kohderyhmad muodostamaan yhteyden kolmannen
osapuolen tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilon, jolla on oikeus
kéyttaa kyseistd tavaramerkkia, vilille ja se, missd méérin kolmannen osapuolen olisi
pitdnyt olla tietoinen siité (asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok.,
s. 1-10989, 82 ja 83 kohta sekd em. asia Céline, tuomion 33 ja 34 kohta).

Kuten vastauksena ensimmadiseen ja neljanteen ennakkoratkaisukysymykseen on
muistutettu, mainostajan saman tai samankaltaisen merkin kuin tavaramerkki kéaytto
internetin indeksointipalvelussa kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan sovel-
tamisalaan, kun se tapahtuu silla tavoin, ettéd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen internetin kayttdja ei voi saada selville tai voi vain hankalasti saada sel-
ville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut periisin tavaramerkin halti-
jalta tai tdhén taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestd vai kolmannelta.

I - 6991



69

70

71

TUOMIO 8.7.2010 — ASIA C-558/08

On niin ollen niin, ettd olosuhteet, joissa tavaramerkin haltijalla on direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa oikeus kieltdd mainostajaa kayttdmastd
avainsanana samaa tai samankaltaista merkkid kuin mainittu tavaramerkki, voivat
edelld tdmén tuomion 67 kohdassa mainittu oikeuskéytdnté huomioon ottaen hy-
vin vastata tilannetta, jossa mainostaja ei voi viittda, ettd kyse on hyvii liiketapaa
noudattavasta kéytostd, eikéd voi ndin ollen tehokkaasti vedota mainitun direktiivin
6 artiklan 1 kohdassa mainittuun poikkeukseen.

Téltd osin on katsottava yhtaalta, ettd yksi edelld tdiméan tuomion 68 kohdassa maini-
tun tilanteen ominaispiirteistd on nimenomaan se, ettd mainos on omiaan samaan ai-
nakin merkittédvéin osan kohderyhmaid muodostamaan yhteyden mainoksessa mainit-
tujen tavaroiden ja palvelujen ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkil6n, jolla on
oikeus kayttaa kyseistd tavaramerkkid, tavaroiden ja palvelujen vilille, ja toisaalta se,
ettd jos kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd internetin keskivertokayttéja ei voi mai-
noksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville,
ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut perdisin tavaramerkin haltijalta
vai kolmannelta, on epitodennékoistd, ettd mainostaja voisi vakavasti viittad, ettei
se ollut tietoinen mainoksella télla tavoin aiheutetusta epdselvyydestd. Mainostaja on
nimittédin itse mainosstrategiansa perusteella ja oman taloudellisen sektorinsa tédysin
tuntien valinnut avainsanan, joka vastaa toisen tavaramerkkig, ja se on yksin tai in-
deksointipalvelun tarjoajan avustuksella laatinut mainoksen ja néin ollen maaritellyt
sen esittdmisen.

Kun otetaan niamai seikat huomioon, on todettava, ettia edella tamin tuomion 54
ja 68 kohdassa kuvatussa tilanteessa mainostaja ei ldhtokohtaisesti voi viittaa toi-
mineensa hyvéa liiketapaa noudattaen. Kansallisen tuomioistuimen tehtdvind on
kuitenkin arvioida kokonaisuutena kaikkia merkityksellisid olosuhteita, jotta se voi
tarkistaa, onko mahdollisesti olemassa sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan
tehdd péainvastainen johtopaitos (ks. vastaavasti asia C-100/02, Gerolsteiner Brun-
nen, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-691, 26 kohta ja em. asia Anheuser-Busch, tuomion
84 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Edelld esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
89/104 6 artiklaa on tulkittava siten, ettd kun mainostajia voidaan direktiivin 5 ar-
tiklan nojalla kieltdd kayttdméstd avainsanoina internetin indeksointipalvelussa
merkkejd, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit, ndméd mainos-
tajat eivit lahtokohtaisesti voi vedota 6 artiklan 1 kohdassa sdadettyyn poikkeuk-
seen valttadkseen téllaisen kiellon. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin asi-
an olosuhteet huomioon ottaen tarkistettava, onko tosiasiallisesti kyse jostakin
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kdytostd, joka voidaan katsoa hyvéa liiketapaa
noudattavaksi kaytoksi.

Kolmas kysymys, joka liittyy direktiivin 89/104 7 artiklaan

Ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin tiedustelee kolmannessa kysymyk-
sessddn etenkin, voiko mainostaja vedota sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat kyseessi
padasiassa, direktiivin 89/104 7 artiklassa sdddettyyn poikkeukseen kayttddkseen sa-
maa tai samankaltaista merkkid kuin tavaramerkki avainsanana internetin indeksoin-
tipalvelussa, vaikka kyse on mainitun direktiivin 5 artiklan piiriin kuuluvasta kaytosta.

Direktiivin 89/104 7 artikla sisaltda poikkeuksen tdmén direktiivin 5 artiklassa mai-
nitusta tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta, koska siinéd sdddetddn, ettd mainitun
haltijan oikeus kieltdd kolmansia kéayttdmasta tavaramerkkid ssmmuu niiden tavaroi-
den osalta, jotka haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut tité tava-
ramerkkid kdyttden markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa perusteltua aihetta sille,
ettd mainittu haltija vastustaa mainittujen tavaroiden laskemista uudelleen liikkeel-
le (ks. mm. em. asia BMW, tuomion 29 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99,
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Zino Davidoffja Levi Strauss, Kok., s. I-8691, 40 kohta ja asia C-59/08, Copad, tuomio
23.4.2009, Kok., s. I-3421, 41 kohta).

Aluksi on todettava, kuten ennakkoratkaisupyynnon esittdneen tuomioistuimen péa-
toksestd ilmenee, Primakabinin avainsanojen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia
kuin Portakabinin tavaramerkki, avulla toteuttama mainonta koskee suurelta osin sel-
laisten kaytettyjen siirrettdvien rakennusten jélleenmyyntid, jotka viimeksi mainittu
yhtié on alun perin valmistanut. On my®ds kiistatonta, ettd Portakabin on saattanut
ndmad tavarat markkinoille ETA:ssa tavaramerkilla PORTAKABIN.

Lisdksi on kiistatonta, ettd kolmannen harjoittama sellaisten kiytettyjen tavaroiden
jalleenmyynti, jotka tavaramerkin haltija tai hidnen luvallaan joku muu oli alun perin
saattanut markkinoille talld tavaramerkilld, on direktiivin 89/104 7 artiklassa tarkoi-
tettua “laskemista uudelleen liikkeelle’, ja ettd mainittu haltija voi néin ollen kieltad
mainitun tavaramerkin kdyton tdhén jalleenmyyntiin vain silloin, kun saman artik-
lan 2 kohdan mukainen "perusteltu aihe” oikeuttaa tdmaén liikkeelle laskemisen vas-
tustamisen (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 50 kohta).

Lopuksi vakiintuneen oikeuskédytdnnon mukaan on niin, ettd jos timén tavaramerkin
haltija tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut ETA:n markkinoille tava-
roita tavaramerkkia kayttden, jalleenmyyjalld on oikeus paitsi myyda niitd tavaroita,
myos kayttda tavaramerkkia ilmoittaakseen asiakkaille ndiden tavaroiden laskemi-
sesta uudelleen liikkeelle (asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997,
Kok., s. I-6013, 38 kohta ja em. asia BMW, tuomion 48 kohta).

Niisté seikoista seuraa, ettd tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdd mainos-
tajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen
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avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisten kéytettyjen tavaroiden jal-
leenmyyntid, jotka tavaramerkin haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on
saattanut markkinoille ETA:ssa tdlld tavaramerkillg, ellei ole olemassa direktiivin 7 ar-
tiklan 2 kohdan mukaista perusteltua aihetta, joka oikeuttaisi sen, ettd mainittu haltija
vastustaa mainostamista.

Téllainen perusteltu aihe on olemassa muun muassa silloin, kun se, ettd mainostaja
kéyttdd samaa tai samankaltaista merkkid kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti
tavaramerkin mainetta (em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 46 kohta ja em.
asia BMW, tuomion 49 kohta).

Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe on kyseesséd myos
silloin, kun jalleenmyyjé luo mainoksessaan tavaramerkin kanssa samaa tai samankal-
taista merkkia kayttdmalld mielikuvan siitd, ettd sen ja tavaramerkin haltijan vélilld on
liilkesuhde ja erityisesti etta jalleenmyyjan yritys kuuluu tdmén tavaramerkin haltijan
jakeluverkostoon tai ettd ndiden kahden yrityksen vililld on erityinen suhde. Mainos,
jolla voidaan luoda téllainen mielikuva, ei ole valttdiméton tavaramerkin haltijan tai
hidnen suostumuksellaan jonkun muun tilld tavaramerkilla markkinoille saattamien
tavaroiden laskemiseksi uudelleen liikkeelle, eikd niin ollen direktiivin 89/104 7 ar-
tiklassa saddetyn oikeuksien sammumista koskevan oikeussdaédnnon tavoitteen toteu-
tumiseksi (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 51 ja 52 kohta seki asia C-384/04,
Boehringer Ingelheim ym., tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3391, 46 kohta).

Téstd seuraa, ettd edelld tdmdn tuomion 54 kohdassa tarkoitetut olosuhteet, joissa
tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa oi-
keus kieltdd mainostajaa kayttdméstd avainsanana samaa tai samankaltaista merkkié
kuin mainittu tavaramerkki, eli sellaiset olosuhteet, joissa tavanomaisesti valistunut
ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kayttdjd ei voi mainostajan merkin kayton
perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko
mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peréisin tavaramerkin haltijalta tai tdhan
taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksesté vai kolmannelta, vastaavat tilannetta, jo-
hon sovelletaan tdmin direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa ja jossa mainostaja ei vastaavasti

I - 6995



82

83

84

TUOMIO 8.7.2010 — ASIA C-558/08

voi vedota tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevaan sdantoon,
josta sdddetddn mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa.

Kuten edelld tdimén tuomion 34—36 kohdassa seké 52 ja 53 kohdassa on todettu, kan-
sallisen tuomioistuimen on arvioitava, voiko tavanomaisesti valistunut ja kohtuulli-
sen tarkkaavainen internetin kéyttdja saada Primakabinin mainosten, sellaisina kuin
ne esitetddn, kun internetin kayttdja tekee hakuja sanoilla "portakabin’, "portacabin’,
“portokabin” ja "portocabin’, perusteella selville, onko Primakabin Portakabiniin ndh-

den kolmas tai tihan taloudellisesti sidoksissa.

Ennakkoratkaisupyynnon tehneelle tuomioistuimelle on kuitenkin toimitettava oh-
jeellisia tietoja, jotta se voisi ratkaista asian asianmukaisesti, kun otetaan huomioon
kéytettyjen tavaroiden myynnin erityispiirteet. Nama tiedot koskevat kolmea pédasi-
an osapuolten unionin tuomioistuimelle esittdmissdédn huomautuksissa esille tuomaa
seikkaa, eli ensiksi talouden toimijoiden ja kuluttajien intressid siihen, ettd kéytettyjen
tavaroiden myyntid internetissi ei aiheettomasti rajoiteta, toiseksi téllaisten tavaroi-
den alkuperié koskevan avoimen kommunikoinnin tarvetta ja kolmanneksi sitd, ettd
Primakabinin mainos, jonka sanamuoto on "kéytettyja portakabin-tuotteita’, ei johda
internetin kéyttdjid vain Portakabinin valmistamien tavaroiden jalleenmyyntitarjouk-
siin vaan my0s muiden valmistajien tavaroiden jalleenmyyntitarjouksiin.

Niista ensimmaisen seikan osalta on otettava huomioon se, ettd tavaramerkilla va-
rustettujen kéytettyjen tavaroiden myynti on vakiintunut kaupan muoto, jonka kes-
kivertokuluttaja tuntee. Néin ollen pelkéstéddn silld perusteella, ettd mainostaja kayt-
tdd toisen tavaramerkkid lisddmaélla sithen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuote
on jilleenmyyntitavara, kuten "kéytettyja tavaroita’, ei voida todeta, ettd mainos saa
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ajattelemaan, ettd jalleenmyyjd ja tavaramerkin haltijan ovat keskenéén taloudellisesti
sidoksissa, tai ettd se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta.

Portakabin totesi toisesta ndistd seikoista, ettd Primakabin oli poistanut myymistdan
kéytetyistd siirrettdvistd rakennuksista maininnan tavaramerkisti PORTAKABIN ja
korvannut sen maininnalla "Primakabin” Portakabin liitti timén toteamuksensa tu-
eksi kirjallisiin huomautuksiinsa asiakirjan, josta ilmenee, etté internetin kayttgjille,
jotka napsauttavat ilmoitusta "kiytettyjd portakabin-tuotteita’, ndytetdén siirrettavia
rakennuksia, joissa on maininta "Primakabin”. Primakabin vahvisti suullisessa késit-
telyssd unionin tuomioistuimen esittdmain kysymykseen vastatessaan tdméan kiytédn-
non merkintdjen vaihtamisesta ja korosti, ettd se oli toiminut néin vain rajoitetussa
madrissi tapauksia.

Téstéd on todettava, ettd kun jilleenmyyjd poistaa tavaroista ilman tavaramerkin hal-
tijan suostumusta maininnan tavaramerkistd ja korvaa sen jalleenmyyjan nimelld va-
rustetulla merkinnillé silld tavoin, ettd kyseisten tavaroiden valmistajan tavaramerkki
on tiysin tunnistamaton, tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa sitd, etti jilleen-
myyjd kayttdd mainittua tavaramerkkid ilmoittaakseen tisté jélleenmyynnistd. Tal-
laisessa tapauksessa nimittdin vaarannetaan tavaramerkin keskeinen tehtévé, joka on
tavaroiden alkuperdn osoittaminen ja takaaminen, ja estetdén kuluttajaa erottamasta
tavaramerkin haltijalta perdisin olevat tavarat jdlleenmyyjén tai muiden kolmansi-
en tavaroista (ks. vastaavasti asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok.,
s. [-6227, 24 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., 14, 32 ja 45—47 kohta).

Kolmannen edellid tamén tuomion 83 kohdassa mainitun seikan osalta padasian osa-
puolten vililld on kiistatonta, ettd mainos “kéytettyja portakabin-tuotteita’, jonka Pri-
makabin esitti, kun internetin kayttéjat syottivat hakukoneeseen sanan "portakabin’,

”» »

“portacabin’, "portokabin” tai "portocabin’, johti mainitut internetin kéyttdjét, kun he
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napsauttivat tatd mainoslinkkid, www-sivuille, joilla Primakabin tarjosi myyntiin Por-
takabinin valmistamien ja liikkeelle laskemien tuotteiden lisédksi myds muilla tavara-
merkeilld varustettuja tuotteita.

Portakabinin mukaan Primakabinin samoista tai samankaltaisista merkeistd, kuin
tavaramerkki PORTAKABIN, luoma mainoslinkki on ndissa olosuhteissa ollut har-
haanjohtava. Liséksi se katsoo, ettd Primakabin on kayttényt tarpeettomasti hyvak-
seen tavaramerkin PORTAKABIN mainetta ja vahingoittanut vakavasti titd mainetta.

Kuten oikeuskédytdnnossa on jo todettu, pelkdstdén se seikka, ettd jalleenmyvyijélle koi-
tuu siind mielessd etua toisen tavaramerkin kayttdmisestd, ettd tdlld tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden myyntid koskeva muutoin asianmukainen ja totuudenmu-
kainen mainonta antaa jalleenmyyjdn omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan,
ei ole direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe (em. asia
BMW, tuomion 53 kohta).

Téstd on todettava, ettd jdlleenmyyjén, joka myy kéytettyjd tuotteita toisen tavara-
merkilld ja joka on erikoistunut téllaisten tavaroiden myyntiin, on vaikeaa ilmoittaa
tdstd mahdollisille asiakkailleen kayttdmatta tédtd tavaramerkkié (ks. vastaavasti em.
asia BMW, tuomion 54 kohta).

Sellaisessa tilanteessa, jossa on kyse erikoistumisesta toisen tavaramerkilld varustet-
tujen tuotteiden jalleenmyyntiin, jalleenmyyjaa ei voida kieltdaa kdyttdmastd tita ta-
varamerkkia ilmoittaakseen yleisolle jalleenmyyntitoiminnastaan, joka sisédltda mai-
nitulla tavaramerkilld varustettujen kiytettyjen tavaroiden myynnin lisiksi muiden
kéytettyjen tavaroiden myynnin, ellei ndiden muiden tuotteiden jilleenmyynti niiden
médrén, esittdmisen tai heikon laadun vuoksi heikennd merkittévésti sitd kuvaa, jon-
ka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistdan luomaan.
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Kun otetaan kaikki edelld esitetty huomioon, kolmanteen kysymykseen on vastattava,
ettd direktiivin 89/104 7 artiklaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltijalla ei ole
oikeutta kieltdd mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlai-
sen tai samankaltaisen merkin, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin
indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisten
tavaroiden jalleenmyyntid, jotka tdma haltija on valmistanut ja jotka se tai sen suos-
tumuksella joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa mainitun
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta — kuten mainitun merkin kaytto
joko silld tavoin, ettd se saa ajattelemaan, ettd jilleenmyyjé ja tavaramerkin haltija
ovat taloudellisesti sidoksissa, tai silld tavoin, ettd se vahingoittaa vakavasti tavara-
merkin mainetta —, joka oikeuttaisi mainitun haltijan vastustamaan mainostamista.

Kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtdviné on arvioida, onko sen kisiteltavana ole-
vassa asiassa téllaista perusteltua aihetta,

— el pid4 todeta pelkistédn silld perusteella, ettd mainostaja kiyttdd toisen tavara-
merkkid lisdamaéll4 siihen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuote on jélleenmyyn-
titavara, kuten “kéytettyja tavaroita’, ettd mainos saa ajattelemaan, ettd jalleen-
myyjd ja tavaramerkin haltijan ovat keskenddn taloudellisesti sidoksissa, tai ettd
se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta

— on myonnettédva téllaisen perustellun aiheen olemassaolo, kun jélleenmyyjd on
poistanut ilman tavaramerkin, jota se kdyttdd mainostaessaan jalleenmyyntidén,
haltijan suostumusta sen valmistamista ja liikkeeseen laskemista tuotteista mai-
ninnan téstd tavaramerkistd ja korvannut tdimén maininnan jialleenmyyjan nimen
sisdltdavilla merkinndlld ja tehnyt ndin mainitusta tavaramerkistd tunnistamatto-
man, ja

— on katsottava, ettei toisen tavaramerkilld varustettujen kaytettyjen tavaroi-
den myyntiin erikoistunutta jilleenmyyjdd voida kieltdd kayttdmastd tatd
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tavaramerkkid ilmoittaakseen yleisolle jalleenmyyntitoiminnastaan, joka siséltad
mainitulla tavaramerkilld varustettujen kédytettyjen tavaroiden myynnin lisdk-
si muiden kéytettyjen tavaroiden myynnin, ellei ndiden muiden tuotteiden jél-
leenmyynti niiden méaéarén, esittdmisen tai heikon laadun vuoksi heikennd mer-
kittavésti sitd kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistdan
luomaan.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minké vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on paattdd oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida méarita korvattaviksi.

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

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddnnon lihentimisestd 21.12.1988 an-
netun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdylld sopimuksella, 5 ar-
tiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltid mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa saman
tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin in-
deksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella
sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai pal-
velut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, kun internetin
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keskivertokiyttidji ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen
perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut
tavarat tai palvelut peridisin tavaramerkin haltijalta tai tihin taloudellisesti
sidoksissa olevalta yritykseltd vai kolmannelta.

Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalu-
eesta 2.5.1992 tehdylld sopimuksella, 6 artiklaa on tulkittava siten, ettid
kun mainostajia voidaan direktiivin 5 artiklan nojalla kieltid kiayttamistd
avainsanoina internetin indeksointipalvelussa merkkeji, jotka ovat samoja
tai samankaltaisia kuin tavaramerkit, niméd mainostajat eivit lihtokohtai-
sesti voi vedota 6 artiklan 1 kohdassa sdddettyyn poikkeukseen vilttiikseen
tillaisen kiellon. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin asian olosuhteet
huomioon ottaen tarkistettava, onko tosiasiallisesti kyse jostakin 6 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitetusta kidytostd, joka voidaan katsoa hyvii liiketapaa
noudattavaksi kaytoksi.

Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalu-
eesta 2.5.1992 tehdylld sopimuksella, 7 artiklaa on tulkittava siten, etti ta-
varamerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdd mainostajaa mainostamasta ky-
seisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin, jonka
mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisten tavaroiden jil-
leenmyyntii, jotka timai haltija on valmistanut ja jotka se tai sen suostumuk-
sella joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa maini-
tun artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta — kuten mainitun
merkin kaytto joko silld tavoin, ettd se saa ajattelemaan, etti jilleenmyyji
ja tavaramerkin haltija ovat taloudellisesti sidoksissa, tai silld tavoin, etti se
vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta —, joka oikeuttaisi mainitun
haltijan vastustamaan mainostamista.
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Kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtivina on arvioida, onko sen kisitel-
tavini olevassa asiassa tillaista perusteltua aihetta,

— eipidi todeta pelkistiin silld perusteella, ettd mainostaja kiyttai toisen
tavaramerkkia lisddmaélld siihen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuo-
te on jilleenmyyntitavara, kuten “kiytettyjd tavaroita”, ettd mainos saa
ajattelemaan, etti jilleenmyyji ja tavaramerkin haltija ovat keskeniin
taloudellisesti sidoksissa, tai ettd se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin
mainetta

— on myOnnettiva tillaisen perustellun aiheen olemassaolo, kun jilleen-
myyji on poistanut ilman tavaramerkin, jota se kiyttad mainostaessaan
jilleenmyyntidin, haltijan suostumusta sen valmistamista ja liikkeeseen
laskemista tuotteista maininnan tdstd tavaramerkistid ja korvannut ta-
min maininnan jilleenmyyjin nimen sisiltivilla merkinnilld ja tehnyt
niin mainitusta tavaramerkisti tunnistamattoman, ja

— on katsottava, ettei toisen tavaramerkilld varustettujen kiytettyjen tava-
roiden myyntiin erikoistunutta jilleenmyyjai voida kieltdad kiayttamésta
titd tavaramerkkia ilmoittaakseen yleisolle jilleenmyyntitoiminnastaan,
joka sisdltad mainitulla tavaramerkilli varustettujen kiytettyjen tava-
roiden myynnin lisiksi muiden kidytettyjen tavaroiden myynnin, ellei
niiden muiden tuotteiden jilleenmyynti niiden mééarin, esittamisen tai
heikon laadun vuoksi heikennid merkittivisti sitd kuvaa, jonka tavara-
merkin haltija on onnistunut tavaramerkistdian luomaan.
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