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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NIILO JAASKINEN
9 péivina joulukuuta 2010!

I Johdanto

1. Padasian oikeudenkdynti kdydédan yhtaalta
L'Oréal SA:n ja sen tytiryhticiden (jaljem-
pand L'Oréal) ja toisaalta eBay Inc:n kolmen
tytaryhtion (jaljempinéd eBay) sekd tiettyjen
luonnollisten henkiloiden vililla. Se liittyy
naiden henkiloiden tekemiin myyntitarjouk-
siin eBay:n sdhkoiselld markkinapaikalla.
Myvyntitarjouksilla  véditetddn loukattavan
L'Oréalin immateriaalioikeuksia.

2. Kansallisessa tuomioistuimessa kaytdvin
oikeudenkdynnin vastaaja eBay ylldpitad in-
ternetissd suosittua ja pitkille kehittynyttd
sahkoistd markkinapaikkaa. Se on kehittényt
jarjestelmdn, joka helpottaa huomattavas-
ti yksityisten harjoittamaa ostoa ja myyntid
internetissd, ja jarjestelmilld on tehokkaat
hakukoneet, turvalliset maksujérjestelmit ja
lagja maantieteellinen kattavuus. Liséksi se
on kehittdnyt valvontamekanismeja védren-
nettyjen tavaroiden myynnin estdmiseksi.
Houkutellakseen uusia asiakkaita verkkosi-
vuilleen eBay on myos ostanut avainsanoja,

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.

kuten laajalti tunnettuja tavaramerkkejd, in-
ternetin indeksointipalvelun tarjoajien haku-
koneilta (kuten Googlen AdWords). Valitun
avainsanan kdytté hakukoneessa johtaa sii-
hen, ettd hakutuloksena néytetddn mainos ja
sponsoroitu linkki, joka ohjaa kdyttdjian suo-
raan eBayn sdhkoiselle markkinapaikalle.

3. Kansallisen oikeudenkdynnin kantaja
L'Oréal on globaali yritys, jolla on hyvin laaja
tavaramerkein suojattu tuotevalikoima, jo-
hon kuuluu yleismaailmallisesti laajalti tun-
nettuja merkkeja. Sen pédasiallisena huole-
na téssd asiassa on erilaisten vadrennettyjen
L'Oréalin tuotteiden kauppa eBayn sihkoi-
selld markkinapaikalla. L'Oréalin kannalta
tilannetta pahentaa se, ettd joitakin tuotteita
ei ole tarkoitettu myyntiin Euroopan talous-
alueella mutta ne padtyvat tdnne eBayssd
kéaytdvan kaupan kautta. Jotkin kosmeettiset
valmisteet myyddan ilman alkuperdista pak-
kausta. L'Oréalin mukaan avainsanoja osta-
malla eBay houkuttelee sidhkoiselle markki-
napaikalleen asiakkaita ostamaan L'Oréalin
merkkituotteita tdimén tavaramerkkioikeuk-
sia loukaten. Lopettaakseen tehokkaasti yk-
sittdisten myyjien toiminnan L'Oréal haluaa
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saada tuomioistuinmadrayksid eBaytd vas-
taan, jotta sen tavaramerkit olisivat parem-
min suojattuja.

4. Unionin tuomioistuimen kannalta timé
ennakkoratkaisupyynté liittyy ajankohtaiseen
oikeudelliseen kysymykseen, joka koskee ta-
varamerkkisuojaa siahkoisen kaupankdynnin
uudessa toimintaymparistossa ja tietoyhteis-
kunnan palveluja internetissd. Unionin tuo-
mioistuimen on téssé asiassa l6ydettdvé oikea
tasapaino yhtdalta tavaramerkin haltijan ja
toisaalta internetin ja sdhkoéisen kaupankdyn-
nin tarjoamia uusia kaupankdyntimahdol-
lisuuksia kayttavien elinkeinonharjoittajien
ja yksityisten tahojen oikeutettujen intres-
sien turvaamisen vililld. Osaan kysymyksis-
td voidaan vastata nykyisen oikeuskaytdn-
non perusteella, kun taas toiset edellyttavit
vield useiden unionin oikeuden sddddsten
tulkintaa.

5. Suurin haaste liittyy unionin tuomioistui-
men tehtévddn loytad kahdenlainen tasapai-
no. Sen liséksi, ettd kansallinen tuomioistuin
pyytdd unionin tuomioistuinta esittdmain
oikean tulkinnan unionin oikeuden sdin-
noksista tassa haastavassa tilanteessa, unio-
nin tuomioistuimen pitédisi samanaikaisesti
varmistaa, ettd kyseisistd sddnnoksistd esi-
tetty tulkinta toimii myds tulevaisuudessa
nyt kasiteltdvasta poikkeavissa tilanteissa.
Kyseessi olevat tavaramerkit ovat laajalti tun-
nettuja ja tuotteet ylellisyystuotteita, mutta
sovellettavat unionin oikeuden sddnnokset
koskevat kaikkia tavaramerkkeja ja kaiken-
laisia tavaroita. Séhkoinen markkinapaikka
on globaali, ja silld on monia erityispiirteita.
Vaikka annettavissa vastauksissa pitdisi ottaa
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huomioon kansallisen tuomioistuimen kasi-
teltdvénd olevan asian erityispiirteet, niiden
pitdisi samalla perustua kokonaisnidkemyk-
seen siitd, miten tdmén jarjestelmén pitaisi
yleensd toimia. Mielestdni tdmd tapaus on
monessa suhteessa monimutkaisempi kuin
yhdistetyt asiat Google France ja Google.”

6. Kasiteltdvassd tapauksessa unionin tuo-
mioistuimen on annettava tulkinta, joka
koskee i) sahkoisen markkinapaikan yllapité-
jan unionin tavaramerkkioikeuden mulkais-
ta oikeudellista asemaa direktiivin 89/104
(tavaramerkkidirektiivi)® perusteella, kun
tdma ylldpitdja a) hankkii tavaramerkkien
kanssa identtisid avainsanoja internetin in-
deksointipalvelun tarjoajalta, jolloin hakuko-
neella saatavat tulokset sisaltavit linkin, joka
johtaa markkinapaikan yllapitdjan verkkosi-
vuille, jab) tallentaa verkkosivuilleen asiakkai-
densa lukuun myyntitarjouksia vadrennetyis-
ta, pakkauksettomista tai ETA:n ulkopuolelta
perdisin olevista merkkitavaroista, ii) tietoyh-
teiskunnan palvelun tarjoajan vastuuvapau-
den laajuuden maddrittelyd, sellaisena kuin
siitd saddetddn direktiivin 2000/31 (direktiivi

2 — Yhdistetyt asiat C-236/08—C-238/08, Google France ja
Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. 1-2417).

3 — Jasenvaltioiden  tavaramerkkilainsdadannén  lihentami-
sestd 21.12.1988 annettu ensimmadinen neuvoston direktiivi
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) sellaisena kuin se on
muutettuna.
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sdhkoisestd kaupankéynnistd)* 14 artiklassa,
iii) laajuuden madrittelyd oikeudelle saada
tuomioistuimelta madrdys sellaista vilittdjaa
vastaan, jonka palveluja kolmannet osapuolet
kayttavit, sellaisena kuin tallaisista maarayk-
sistd sdadetddn direktiivin 2004/48 (direktiivi
teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta)® 11 artiklassa ja iv) tiettyja
direktiivin 76/768 (kosmetiikkadirektiivi) ®
sadnnoksid.

II Asiaa koskevat oikeussddnnot

A Euroopan unionin oikeus’

Direktiivi 76/768

7. Kosmeettisia valmisteita koskevan di-
rektiivin 76/768 6 artiklan 1 kohdassa

4 - Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sidhkoistd kaupan-
kayntid, sisimarkkinoilla koskevista tietyistd oikeudellisista
nikokohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVL L 178, s. 1) sellaisena
kuin se on muutettuna.

5 — Teollis- ja tekijinoikeuksien noudattamisen varmistamisesta
29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45 ja oikaisu EUVL L 195,
s. 16).

6 — Kosmeettisia valmisteita koskevan jésenvaltioiden lainsdd-
dannén lihentédmisestd 27.7.1976 annettu neuvoston direk-
tiivi 76/768/ETY (EYVL L 262, s. 169), sellaisena kuin se on
muutettuna.

7 — Ennakkoratkaisupyyntoon ei sisilly kuvausta Yhdistyneen
kuningaskunnan lainsddddnnon yksittédisistd sadnnoksista.
High Court selitti 22.5.2009 tekemésséén paatoksessi (jaljem-
péand High Courtin p#étds), ettei asiaan liity kansallisen lain-
sadgdannon tulkintaa koskevia erityisid kysymyksid. Taman
vuoksi mielesténi tdssd ei ole tarpeen esittad Yhdistyneen
kuningaskunnan lainsddddnnon sdannoksid tavaramerkeistd
tai sahkoisestd kaupankaynnisti.

edellytetdin jasenvaltioiden toteuttavan kaik-
ki tarvittavat toimenpiteet sen varmistami-
seksi, ettd kosmeettisia valmisteita saa saattaa
markkinoille ainoastaan, jos niiden pakka-
uksissa ja ulkopéaillyksissd on pysyvilld, hel-
posti luettavalla ja ndkyvalld tavalla esitetty
sanotussa sddnnoksessd tdsmennetyt tiedot.
NAité tietoja ovat muun muassa a) valmista-
jan tai kosmeettisen valmisteen markkinoil-
le saattamisesta vastaavan henkil6n, joka on
sijoittautunut yhteis66n, nimi tai toiminimi
sekd osoite tai kotipaikka, b) nimellissisalto
pakkausajankohtana, c) vahimmadissailyvyy-
den pdivimaird, d) kaytossd noudatettavat
erityiset varotoimenpiteet, e) valmisteen eré-
numero tai tunniste, f) valmisteen tarkoitus,
jollei se kdy ilmi valmisteen esittelystd, ja g)
luettelo valmisteen ainesosista.

Direktiivi 89/104°

8. Tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklas-
sa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuu-
luvat oikeudet’, saddetdidn seuraavaa:

8 — Osa L'Oréalin tavaramerkeistd on yhteisén tavaramerkkeji.

Koska esilli ei ole asetusta N:o 40/94 koskevia erityisid kysy-
myksid, riittdd, kun todetaan, ettd asetuksen 9, 12 ja 13 artikla
vastaavat direktiivin 89/104 5, 6 ja 7 artiklaa. Direktiivin
89/104 tulkinnasta jiljempénd esitettdva koskee soveltuvin
osin asetusta N:o 40/94.
Asiassa ajallisesti sovellettavia ovat direktiivi 89/104 ja asetus
N:o 40/94, eivit jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon
lahentamisestd 22.10.2008 annettu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto)
(EUVL L 299, s. 25) ja yhteisén tavaramerkistd 26.2.2009
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78,
s. 1).
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”1. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijal-
la on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita
ilman hénen suostumustaan kayttdmasta
elinkeinotoiminnassa:

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

3. Edelld 1 ja 2 kohdassa séddetyin edellytyk-
sin voidaan kieltia muun muassa:

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle las-
keminen tai niiden varastoiminen téllais-
ta tarkoitusta varten merkkida kayttden
taikka palvelujen tarjoaminen tai suorit-
taminen merkkia kayttden;

¢) tavaroiden maahantuonti tai maastavien-
ti merkkia kédyttden;

d) merkin kiyttdminen liikeasiakirjoissa ja
mainonnassa.

9. Direktiivin 89/104 6 artiklan otsikkona on
"Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset’, ja
sen 1 kohta kuuluu seuraavasti:
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”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltda toista
kayttamastd elinkeinotoiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
madrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suo-
ritusajankohtaa taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintoj4,

c) tavaramerkkid, milloin sen kiyttaminen
on tarpeen tavaran tai palvelun, erityi-
sesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kayt-
totarkoituksen osoittamiseksi,

jos hdn kayttda niita hyvaa liiketapaa
noudattaen”

10. Direktiivin 89/104 7 artiklan otsikkona
on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien
sammuminen’, ja siiné sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltad tava-
ramerkin kiyttdmistéd niissa tavaroissa, jotka
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu
on saattanut markkinoille [Euroopan talous-
alueella (ETA)] tatéd tavaramerkkié kdyttaen.
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2. Mité 1 kohdassa sdaddetdin, ei sovelleta, jos
haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa ta-
varoiden laskemista uudelleen liikkeelle, eri-
tyisesti milloin tavaroihin tehdddan muutoksia
tai niitd huononnetaan sen jélkeen, kun ne on
laskettu liikkeelle”

Direktiivi 2000/31

11. Séhkoistd kaupankéyntia koskevan direk-
tiivin 2000/31 johdanto-osan yhdeksds perus-
telukappale kuuluu seuraavasti:

"Tietoyhteiskunnan palvelujen vapaa liikku-
vuus voi yhteison lainsdddéannossé olla useissa
tapauksissa erityinen ilmentyma yleisemmas-
td periaatteesta eli kaikkien jésenvaltioiden
ratifioiman ihmisoikeuksien ja perusvapauk-
sien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
10 artiklan 1 kappaleessa vahvistetusta sa-
nanvapaudesta. Tdstd syystd tietoyhteiskun-
nan palvelujen tarjoamista koskevissa direk-
tiiveissd on varmistettava, ettd téta toimintaa
voidaan harjoittaa mainittu artikla huomioon
ottaen vapaasti sekd ainoastaan mainitun ar-
tiklan 2 kappaleessa ja perustamissopimuksen
46 artiklan 1 kohdassa maarattyja rajoituksia
soveltaen. Tamén direktiivin tarkoituksena ei
ole vaikuttaa sananvapautta koskeviin kansal-
lisiin perussdantoihin ja -periaatteisiin”

12. Direktiivin 2000/31 johdanto-osan 42,
43 ja 45-48 perustelukappaleessa todetaan
seuraavaa:

”(42) Poikkeukset tassd direktiivissd sddde-
tystd vastuusta koskevat ainoastaan
tapauksia, joissa tietoyhteiskunnan
palvelun tarjoajan toiminta rajoittuu
tietoverkon teknisend operaattorina
toimimiseen ja kdyttooikeuden tarjoa-
miseen viestintdverkkoon, jossa kol-
mansien osapuolten antamia tietoja
siirretdén tai talletetaan viliaikaisesti
siten, ettd tarkoituksena on pelkistdin
tietojen siirron tehostaminen. Tamé&
toiminta on luonteeltaan puhtaasti
teknistd, automaattista ja passiivista,
jolloin tietoyhteiskunnan palvelun tar-
joaja ei tunne siirrettévid tai tallennet-
tavia tietoja eikd valvo niit4.

(43) Palvelun tarjoaja voi saada hyvikseen
‘pelkkéd siirtotoimintaa’ ja ’valimuis-
tiin tallentamista’ koskevat poikkeuk-
set, jos hénelld ei ole mitdén osuutta
siirrettyihin tietoihin. Tama edellyttda
muun muassa sitéd, ettd hin ei muuta
siirtdmidén tietoja. Vaatimus ei koske
teknisluonteista tietojen muuntelua,
joka tapahtuu siirtovaiheessa, koska
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tdmd ei muuta siirrettdvien tietojen jotka on viipymaittd téytettdvd ennen
sisaltod. tietojen poistoa tai niiden tekemistd
kayttokelvottomaksi.

(47)Jasenvaltioita on kielletty asettamasta
-= palvelujen tarjoajille yleistd seurantavel-
voitetta. Tamd kielto ei koske erityista-
pauksissa asetettavia seurantavelvoitteita,
eikd se myoskadn vaikuta kansallisten
viranomaisten kansallisen lainsdédddnnoén
mukaisesti antamiin méérayksiin.

(45) Vélittdjina toimivien palvelun tarjoajien
vastuun rajoitukset, jotka on vahvistet-
tu tdssd direktiivissé, eivit vaikuta mah-
dollisuuteen médratd erilaisia kieltoja ja  (48) Tama direktiivi i vaikuta jasenvaltioiden
velvoitteita. Naitd voivat olla erityisesti mahdollisuuteen vaatia, etti palvelun
tuomioistuimen tai hallintoviranomais- tarjoajat, jotka silyttavit tarjoamiensa

ten antamat madraykset, joissa vaaditaan palvelujen vastaanottajien antamia tieto-

védrinkdytosten lopettamista tai niiden ja, tdyttévit tietyntyyppisten laittomien
ehkéisemistd, mukaan lukien laittomien toimien selville saamista ja ehkaisemista
tietojen poistaminen tai niihin padsyn varten tarvittavan, kansallisessa lainsda-
estaminen.

ddnnossd madriteltavin huolenpitovel-
voitteen, jonka noudattamista heiltd voi-
daan kohtuudella odottaa”

(46) Voidal(seeq ‘omaksi hyvé}<seen \{edota 13. Direktiivin 2000/31 2 artiklan a alakoh-
vastuun rajoitukseen on tietoyhteiskun-

nan palvelun tarjoajan, jos palvelu ki-
sittdd tietojen tallentamisen, viipymatta
saatuaan tosiasiallista tietoa laittomista
toimista toimittava siihen liittyvien tie-

dassa “tietoyhteiskunnan palvelut” maéri-
tellddn viittaamalla teknisid standardeja ja
médrdyksid koskevien tietojen toimittami-
sessa noudatettavasta menettelystd 22.6.1998
toi istamiseksi tai niihi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
OJ€n polstamisexsl tal NUNN . paasyNl g .ol tiivin 98/34/EY® 1 artiklan 2 kohtaan,
estdmiseksi. Tietojen poistaminen tai . 1] . .
jonka mukaan néilla palveluilla tarkoitetaan

niihin padsyn estiminen on toteutettava 5y ijkia etdpalveluina siahkoisessd muodossa
noudattamalla sananvapauden periaatet-

ta ja tdta tarkoitusta varten vahvistettuja
kansallisia menettelytapoja. Tama direk-
tiivi ei Vail(uta jésenvaltioiden mahdolli— 9 — EYVLL 204, s. 37; sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998

. e e . . annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld
suuteen vahvistaa erityisid vaatimuksia, 98/48/EY (EYVL L 217, s.18).
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palvelun vastaanottajan henkilokohtaisesta
pyynnostd toimitettavia palveluja, joista ta-
vallisesti maksetaan korvaus”

14. Direktiivin 2000/31 II lukuun sisdltyvin
4 jakson otsikkona on ”Vilittdjind toimi-
vien palvelun tarjoajien vastuu’, ja se sisdltaa
12-15 artiklan. '

15. Direktiivin 2000/31 14 artiklan otsikko-
na on "Sdilytys (hosting’)’ ja siind séddetdén
seuraavaa:

”1. Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoami-
nen kdsittad palvelun vastaanottajan toimit-
tamien tietojen tallentamisen, jisenvaltioiden
on varmistettava, ettd palvelun tarjoaja ei ole
vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnos-
td tallennettujen tietojen osalta, edellyttéen,
etta:

a) palvelun tarjoajalla ei ole tosiasiallista
tietoa laittomasta toiminnasta tai tie-
doista eikd hdnen tiedossaan vahingon-
korvausvaatimuksen kyseessd ollen ole
tosiasioita tai olosuhteita, joiden perus-
teella toiminnan tai tietojen laittomuus
on ilmeista;

tai

10 - Direktiivin 2000/31 12 ja 13 artiklaan sisiltyvissa saannok-
sissd rajoitetaan palvelun tarjoajan vastuuta, jos kysymys on
“pelkiisti siirtotoiminnasta” ja "vilimuistiin tallentamisesta”

b) palvelun tarjoaja toimii viipymaétta tie-
tojen poistamiseksi tai niihin padsyn es-
tamiseksi heti saatuaan tiedon téllaisista
seikoista.

2. Edelld 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun
vastaanottaja toimii palvelun tarjoajan joh-
don tai valvonnan alaisena.

3. Tdmai artikla ei vaikuta tuomioistuimen
tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen
vaatia jdsenvaltioiden oikeusjirjestelmén
mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan tai
estdmédn vadrinkaytokset, eikd se myoskadn
vaikuta jasenvaltioiden mahdollisuuteen vah-
vistaa menettelyja, joita sovelletaan tietojen
poistamiseen tai niihin péédsyn estdmiseen”

16. Direktiivin 2000/31 15 artiklan otsikkona
on "Yleisen valvontavelvollisuuden puuttu-
minen’ ja siind sdddetddn seuraavaa:

1. Jasenvaltiot eivit saa asettaa palvelun tar-
jogjille 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen
palvelujen toimittamisen osalta yleistd vel-
voitetta valvoa siirtdmidan ja tallentamiaan
tietoja eivitkd yleistd velvoitetta pyrkia ak-
tiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa
osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

2. Jasenvaltiot voivat asettaa tietoyhteiskun-
nan palvelun tarjoajille velvoitteita ilmoittaa
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viipymitté toimivaltaisille viranomaisille ky-
seisen palvelun vastaanottajien viitetysti to-
teuttamista, laittomiksi véitetyistd toimista
tai antamista véitetysti laittomista tiedoista
taikka velvoitteen toimittaa toimivaltaisille
viranomaisille ndiden pyynnosta tietoja, joi-
den avulla on mahdollista tunnistaa ne toimi-
tetun palvelun vastaanottajat, joiden kanssa
palvelun tarjoajat ovat tehneet tallentamista
koskevan sopimuksen”

Direktiivi 2004/48

17. Teollis- ja tekijanoikeuksien noudatta-
misen varmistamisesta annetun direktiivin
2004/48 johdanto-osan 23 perustelukappa-
leessa todetaan seuraavaa:

”(23) Oikeudenhaltijalla olisi oltava mah-
dollisuus hakea kieltotuomion antamista
sellaiselle vilittdjalle, jonka palveluja kol-
mannet kéyttdvit oikeudenhaltijan teollisoi-
keuden loukkaamisessa, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta muiden kéytettdvissd olevien
toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuo-
jakeinojen soveltamista. Tallaisia kieltotuo-
mioita koskevat ehdot ja yksityiskohtaiset
sadnnot olisi jatettdva jdsenvaltioiden kan-
sallisen lainsddddnnon varaan. [Tekijanoi-
keuden ja ldhioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa
22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL
L 167, s. 10)] on jo mahdollistanut laajan
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yhdenmukaistamisen tekijanoikeuden ja l&hi-
oikeuksien rikkomisen osalta. Télld direktii-
villa ei siten pitéisi olla vaikutusta direktiivin
2001/29/EY 8 artiklan 3 kohtaan”

18. Direktiivin 2004/48 3 artiklan otsikkona
on "Yleinen velvoite’, ja se kuuluu seuraavasti:

”1. Jasenvaltioiden on saadettidva tarvittavat
toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakei-
not téssa direktiivissé tarkoitettujen teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattamisen varmista-
miseksi. Ndiden toimenpiteiden, menettely-
jen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeu-
denmukaisia ja tasapuolisia, ne eivit saa olla
liilan monimutkaisia tai kalliita eivitkéd ne saa
sisdltdd kohtuuttomia méériaikoja tai johtaa
aiheettomiin viivytyksiin.

2. Nididen toimenpiteiden, menettelyjen ja
oikeussuojakeinojen on myos oltava tehok-
kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitd
on sovellettava siten, ettd valtetian luomasta
esteitd lailliselle kaupankéynnille ja sdddetdan
takeista niiden véarinkéyton estamiseksi”

19. Direktiivin 2004/48 II luku, otsikoltaan
“Toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakei-
not’, sisdltdd 4 jakson, otsikoltaan ”Turvaa-
mis- ja sdilyttdmistoimenpiteet’, joka muo-
dostuu 9 artiklasta, jonka otsikolla on sama
sanamuoto. Lisdksi kyseinen luku sisaltaa
5 jakson, otsikoltaan “Péddasiaa koskevasta
tuomiosta johtuvat toimenpiteet’, joka késit-
td4 10, 11 ja 12 artiklan, joiden otsikoina ovat
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"Korjaavat toimenpiteet’, "Kieltotuomiot” ja
"Vaihtoehtoiset toimenpiteet”.

20. Direktiivin 2004/18 11 artiklassa sadde-
tddn seuraavaa:

“Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd kun
teollis- tai tekijanoikeuden loukkauksen to-
teava oikeuden paétos on tehty, toimivaltaiset
oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa
vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena
on kieltdd loukkauksen jatkaminen. Jos kan-
sallinen lainsdddanto sen sallii, kieltotuomion
noudattamatta jattdmisestd voidaan tarvit-
taessa médratd uhkasakko tuomion noudat-
tamisen varmistamiseksi. Jasenvaltioiden on
my0s varmistettava, ettd oikeudenhaltijoilla
on mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellai-
sia vilittdjid vastaan, joiden palveluja kolman-
net osapuolet kayttéavit teollis- tai tekijanoi-
keuden loukkaamiseksi, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta direktiivin 2001/29/EY 8 artik-
lan 3 kohdan soveltamista” !

11 - Tekijinoikeuden ja lahioikeuksien tiettyjen npiirteiden

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/
EY (EYVL L 167, s. 10) 8 artiklan 3 kohdassa siidetddn seu-
raavaa: "Jisenvaltioiden on varmistettava, ettid oikeudenhal-
tijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai méérdysté sellaisia
valittdjia vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoh kayttaa
tekijanoikeuden tai lihioikeuden rikkomiseen.”
Direktiivin 2001/29 johdanto-osan 59 perustelukappale kuu-
luu seuraavasti: "Kolmannet osapuolet saattavat erityisesti
digitaalisessa ympéristssd yhid useammin kéyttaa valittdjien
palveluita rikkomuksiin. Monissa tapauksissa vilittdjilla on
parhaat edellytykset estdd rikkomukset. Rajoittamatta muita
kéytettivissi olevia seuraamuksia ja oikeussuojakeinoja olisi
oikeudenomistajan kiytettivissa oleviin seuraamuksiin siksi
kuuluttava mahdollisuus hakea kieltoa tai mddrdystd sel-
laista vdlittdjid vastaan, joka vilittda suojattuun teokseen
tai muuhun aineistoon kohdistuvan kolmannen osapuolen
rikkomuksen verkossa. Tamdn mahdollisuuden olisi oltava
kaytettivissd myos silloin, kun vilittéjan toimiin sovelletaan
S artiklan mukaista poikkeusta. Téllaisiin kieltoihin tai maa-
riyksiin liittyvit edellytykset ja yksityiskohtaiset sddnnot
olisi jatetta Jasenvaltlolden kansallisessa lainsdddanndssi
médriteltiviksi” (Kursivointi tissa).

III Pddasian oikeusriita ja ennakkoratkai-
sukysymykset

L'Oréal

21. L'Oréal on hajuvesien, kosmeettisten
valmisteiden ja hiustenhoitotuotteiden val-
mistaja ja toimittaja. Se on Yhdistyneessi
kuningaskunnassa useiden kansallisten ta-
varamerkkien haltija. Lisdksi se on yhteison
tavaramerkkien haltija. Yksi ndistd yhteison
tavaramerkeistd on kuviomerkki, joka sisil-
tdd sanat "Amor Amor”. Muut pédasian oi-
keudenkdynnissd esilld olevat tavaramerkit
ovat joko sanamerkkejd tai niukasti tyylitel-
tyja sanamerkkeji. On riidatonta, ettd kukin
kyseessd olevista tavaramerkeistd on erittdin
tunnettu Yhdistyneessé kuningaskunnassa.

22. L'Oréal hallinnoi suljettua valikoivaa
jakeluverkostoa. Jalleenmyyntid valvotaan
siten jalleenmyyntisopimuksin, joiden mu-
kaan hyviksytyt jalleenmyyjét eivdt saa toi-
mittaa tuotteita muille kuin hyviksytyille
jalleenmyyijille.

12 - Todettakoon, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a
alakohta ei rajoitu tavaramerkkeihin, jotka ovat laajalti tun-
nettuja tai ainutlaatuisia, vaan sita sovelletaan kaikenlaisiin
tavaramerkkeihin. Tamén vuoksi unionin tuomioistuimen
on 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkitessaan pidettivi
mieless, ettei se tee ratkaisuja, jotka voivat nayttad perus-
telluilta ainutlaatuisten, tunnettujen tavaramerkkien osalta
mutta jotka johtaisivat muissa tapauksissa aivan liian laajaan
suojaan.
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eBay

23. eBay yllapitaa sahkoistd markkinapaik-
kaa, jolla esitellddn listauksia eBayssd myyja-
tilin luoneiden henkiléiden kaupan pitdmista
tavaroista. Ostajat tekevit tarjouksia ndiden
henkiléiden listaamista tavaroista. Ennakko-
ratkaisupyynnosséa esitettyjen tietojen mu-
kaan www.ebay.co.uk-verkkosivuilla on noin
16 miljoonaa listausta.

24. Myyjien ja ostajien on rekisterdidyttiava
kayttdjiksi luomalla kéyttdjatunnus® ja hy-
viksyttdvd eBayn kayttdjasopimus. Vaéren-
nettyjen tuotteiden myynti tai tavaramerk-
kien loukkaaminen on kayttdjdsopimuksen
vastaista. Kayttdjdsopimuksessa edellytetdan
liséksi eBayn sddntojen noudattamista. Kaik-
kien Yhdistyneestd kuningaskunnasta olevi-
en myyjien on hyviksyttdvd maksu PayPalin
eli PayPal (Europe) Sarl&Cien ylldpitdmén
turvallisen maksujarjestelman kautta. Ky-
seinen yritys on nykyisin luxemburgilaisen
finanssialan laitoksen eBay Inc:n tytidryhtio.
eBay veloittaa tietyn prosenttiosuuden sen

13 — Kiyttdjdtunnus toimii ainoana henkilokohtaisena tunnis-
teena eBayn tietokonejarjestelméssd. Sitd voidaan kayttad
myds tietynlaisena nimimerkkind, jolloin kéyttéja voi salata
henkilollisyytensd, jollei kauppaa synny tai kunnes se syn-
tyy. Elinkeinonharjoittajia olevien myyjien on ilmoitettava
nimensé tai toiminimensa ja osoitteensa ennen titd, mutta
yksityisten myyjien ei sitd tarvitse tehdd. Yksittdinen hen-
kil6 voi luoda useita myyjitileja useilla kiyttdjatunnuksilla,
mutta eBaylld on mahdollisuus tutkia saman henkilon hal-
linnoimia eri tileji.
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siahkoiselld markkinapaikalla toteutetuista
kaupoista.

25. Tuote tarjotaan myyntiin eBayssd maara-
tyksi ajaksi (yleensd 1, 3, 5, 7 tai 10 pdivak-
si), jonka kuluessa eBayn kiyttdjat jattdvat
tarjouksia listatusta tuotteesta. Tarjoukset
hyviksytddn nousevina huutotarjouksina,
ja myyntiajan paétyttyd tuote myydadn kor-
keimman tarjouksen tehneelle. Lisidksi mah-
dolliset ostajat voivat korotusautomaattina
(ns. proxy-tarjoukset) tunnetun mekanismin
avulla ilmoittaa korkeimman hinnan, jonka
he ovat valmiit maksamaan, ja antaa sitten
eBayn verkkosivuille ohjeen korottaa tarjous-
ta automaattisesti tdhdn rajaan asti.

26. eBayn kautta on my6s mahdollista myyda
tuotteita ilman huutokauppaa ja siten kiinte-
adn hintaan (kiintedhintaisten kohteiden buy
it now -jdrjestelmd). Lisdksi myyjit voivat
luoda verkkosivuilla verkkokauppoja (online
shops), joissa luetellaan kaikki tuotteet, jotka
myyjalld on myytavénd mind tahansa tiettyna
ajankohtana, ja jotka toimivat siten virtuaali-
kauppana eBayn verkkosivuilla. eBay myon-
tad menestyksekkdimmille myyjilleen "Power
Seller” -aseman, jos he saavuttavat ja yllapité-
vit erinomaisia myyntilukuja ja noudattavat
eBayn sddntojd ja toimintaperiaatteita. On
olemassa viisi PowerSeller -tasoa, pronssis-
ta titaaniin, ja ndma tasot riippuvat myyjan
myyntimadrista.
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27. eBay tarjoaa yksityiskohtaista tukea myy-
jille heidédn kaupan pitdmiensd tuotteiden
luokittelemisessa ja kuvailemisessa, omien
verkkokauppojen luomisessa sekd myynnin
edistamisessd ja lisddmisessd. eBay jarjes-
tdd siten myynnin, toimittaa huutokaupan
(proxy-tarjousten teko mukaan luettuna),
tarjoaa seurantapalvelun, jonka avulla jésenil-
le ilmoitetaan heitd kiinnostavista tuotteista,
sekd edistdd tuotteiden myyntiéd ja mainostaa
niitd kolmansien osapuolten verkkosivujen
kautta.

28. L'Oréal ja eBay ovat yhta mielti siit4, etté
jalkimmadinen ei toimi tavaroiden myyjien
edustajana ja ettei silld milldédn tavoin ole néi-
té tavaroita hallinnassaan.

29. Lisdksi on riidatonta, ettd eBay kayttaa
useita ohjelmistosuodattimia etsidkseen lista-
uksista mahdollisia sadntorikkomuksia. Kun
jokin ohjelmistosuodatin havaitsee listauk-
sen, joka on mahdollisesti sddnt6jen vastai-
nen, eBayn asiakaspalvelun edustaja tarkistaa
sen. Joka kuukausi poistetaan kymmenié tu-
hansia listauksia suodatuksen tai valitusten
perusteella.

30. eBay tarjoaa myds ns. VeRO-ohjelmaa
(Verified Rights Owner), eli ilmoitus- ja
poistamisjérjestelmid, jonka tarkoituksena
on tarjota immateriaalioikeuksien haltijoille

tukea niitd oikeuksia loukkaavien listausten
poistamiseksi verkkosivuilta. Osallistuakseen
VeRO-ohjelmaan oikeudenhaltijoiden on tdy-
tettdvd ja toimitettava lomake listauksista, joi-
den ne katsovat loukkaavan oikeuksiaan. Nii-
den on yksiloitévé kukin valituksen kohteena
oleva listaus tuotenumerolla ja esitettdva
kussakin tapauksessa syy listauksen vastus-
tamiselle niin sanotulla syykoodilla. Erilais-
ten loukkausten yksilointiin on 16 syykoodia.
Kun listaus on poistettu, eBay korvaa kaikki
myyjan maksamat kulut. Ennakkoratkaisu-
pyynnossé esitettyjen tietojen mukaan vyli
18000 oikeudenhaltijaa osallistuu VeRO-oh-
jelmaan. L'Oréal ei ole halunnut osallistua oh-
jelmaan, koska se pitdd sitd epatyydyttdvana.

31. Kun eBay Europe vastaanottaa VeRO-il-
moituksen, asiakaspalvelun edustaja tarkistaa
sen. Jos hin katsoo, ettd valituksen kohteena
oleva listaus loukkaa valittajan oikeuksia, han
poistaa listauksen asiaa enempas tutkimatta.
Tarvittaessa edustaja kuulee ryhménsa asian-
tuntijaa. Jos asiantuntija pitda sitd tarpeelli-
sena, kuullaan yrityksen lakimiestd. Vuonna
2007 noin 90 prosenttia VeRO-ohjelman
kautta ilmoitetuista listauksista poistettiin
6—12 tunnin kuluessa ja noin 98 prosenttia 24
tunnin kuluessa.

32. eBay korosti kansallisessa tuomio-
istuimessa, ettd sen on vaikeaa ottaa
kantaa  oikeudenhaltijoiden  esittdmiin
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loukkausviitteisiin. Se olettaa, ettd téllaiset
viitteet ovat perusteltuja, jos ne eivit nayta
ilmeisen perusteettomilta.

33. Lisédksi eBay soveltaa useita eri seuraa-
mubksia sen sddnt6jd rikkoviin kayttgjiin, ku-
ten listauksen poistamista, myyjan véliaikais-
ta poistamista ja lopullista poistamista. Koko
maailmassa eBay poistaa vuosittain noin
2 miljoonaa kayttdjad, joihin siséltyvit noin
50000 kayttajada VeRO-ohjelman kautta. eBay
on luokitellut yli 500 tuotemerkkié "korkean
riskin tuotemerkeiksi’} joita myyviin kaytt4-
jiin kohdistuu tarkempi valvonta.

Oikeusriita

34. L'Oréal lahetti 22.5.2007 eBaylle kir-
jeen, jossa se ilmoitti olevansa huolissaan
sen tavaramerkkejd loukkaavien tavaroiden
myynnin laajuudesta eBayn eurooppalaisil-
la verkkosivuilla ja pyysi eBaytd ryhtymdén
tdmén johdosta toimenpiteisiin. L'Oréal ei
ollut tyytyvdinen eBayn vastaukseen, minka
vuoksi se nosti useita kanteita, mukaan lu-
kien kanteen High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Divisionissa (jaljempéana
High Court). Ennakkoratkaisua pyytényt tuo-
mioistuin ilmoittaa, etté viitetyt loukkaukset
tapahtuivat marraskuun 2006 ja huhtikuun
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2008 vilisend aikana ja ettd eBayn toiminta
on sittemmin muuttunut téssé asiassa kysees-
sd olevan ajanjakson jélkeen.

35. L'Oréalin High Courtissa nostaman kan-
teen konkreettisena tavoitteena on saada tuo-
mio, jonka mukaan tietyt henkil6t ovat lou-
kanneet yhti tai useampaa sen tavaramerkkié
eBayn internetissd olevan markkinapaikan
kayttdjind kayttamallda merkkeja, jotka ovat
samoja kuin tavaramerkit, sellaisia tavaroita
varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten
tavaramerkit on rekisteroity.

36. L'Oréal viittad kanteessaan, ettd eBay on
yhteisvastuussa ndistd loukkauksista. Lisaksi
se vaittad, ettd eBay on sen tavaramerkkeji
loukkaavien tavaroiden osalta ensisijaisesti
vastuussa linkkimerkkien kaytostd verkko-
sivuillaan ja sponsoroiduissa linkeissd kol-
mansien osapuolten hakukoneissa.'* Tama
mainoslinkki, johon liittyy lyhyt kaupallinen

14 — Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan
eBay Europe on hankkinut avainsanoja, jotka muodostu-
vat tietyistd tavaramerkeistd (jiljempand linkkimerkit) ja
johtavat sponsoroituihin linkkeihin kolmansien osapuolten
hakukoneilla, mukaan lukien Google, MSN ja Yahoo. Tastd
seuraa, ettd esimerkiksi Googlessa tehty haku jotakin link-
kimerkkia kayttden johtaa eBayn verkkosivuilla esitettdavaan
sponsoroituun linkkiin. Jos kdyttdja napsauttaa sponsoroitua
linkkid, hénelle esitetdén eBayn verkkosivuilla hakutuloksia
tuotteista viittaamalla linkkimerkkiin. eBay Europe valitsee
avainsanat sen Yhdistyneen kuningaskunnan verkkosivuilla
olevan toiminnan perusteella.
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viesti, muodostaa mainoksen." Sponsoroi-
tujen linkkien osalta on selvdd, ettd eBay
on hankkinut linkkimerkeistd muodostuvia
avainsanoja, jotta hakukoneet, kuten Google,
MSN ja Yahoo, muodostaisivat linkkeja sen
omille verkkosivuille.

37. Niinpd 27.3.2007, kun internetin kéyt-
tdja kirjoitti hakujonona sanat "shu uemura”
Googlen hakukoneella, seuraava eBayn mai-
nos ilmestyi sponsoroituna linkkina:

”Shu Uemura

Great deals on Shu uemura
Shop on eBay and Save!
www.ebay.co.uk”

("Shu Uemura

Shu uemurasta hyvii kauppoja
Osta eBayssd ja sadsta!
www.ebay.co.uk”)

38. Tamédn mainoslinkin napsauttaminen
johti eBayn verkkosivulle, joka néytti haun

15 — Yhdistetyissd asioissa Google France ja Google annetussa
tuomiossa kuvattiin Googlen AdWords-nimistd maksullista
indeksointipalvelua seuraavasti: "Tdma palvelu mahdollistaa
sen, ettd talouden toimijat voivat yhden tai useamman avain-
sanan valitsemalla saada aikaiseksi sen, ettd tilanteessa, jossa
tdm4 sana vastaa tai ndmé sanat vastaavat internetin kaytta-
jan hakukoneelle esittdimissd pyynnossé esiintyvad sanaa tai
siind esiintyvid sanoja, nékyviin tulee mainoslinkki kyseisen
talouden toimijan sivustolle. TAm& mainoslinkki esitetddn
otsakkeen ’kaupalliset linkit’ ('liens commerciaux’; Googlen
suomenkielisessd versiossa sponsorilinkit’) alla joko ruudun
oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella
tai ruudun yldreunassa kyseisten luonnollisten tulosten yla-
puolella. — — Téhidn mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen
viesti. Kyseinen linkki ja viesti muodostavat yhdessi mai-
noksen, joka esitetdén edelld mainitun otsakkeen alla”

sanoilla “shu uemura” ”kaikissa luokissa’,
tuloksena 796 tulosta lydetty [haulla] shu
uemura”,

39. L'Oréal viittad, ettd useimmat ndistd
tuotteista ovat sen tavaramerkkejé loukkaavia
tavaroita'® ja ettd niiden on nimenomaisesti
todettu olevan "Hongkongista” tai (yhdessa
tapauksessa) "USA:sta”

40. eBaytd vastaan esitetty olennainen vii-
te koskee siis sitd, ettd kiyttamélld L'Oréalin
tavaramerkkejd eBay ohjaa kayttdjidén ta-
varamerkkeja loukkaavien tavaroiden luo.
Koska eBay lisaksi osallistuu tiiviisti myyntia
edeltdvddn toimintaan, joka johtaa sen verk-
kosivuilla olevien tavaroiden listaukseen ja
myynninedistdmiseen, sekd myyntid ja myyn-
nin jélkeistd asiakaspalvelua koskeviin me-
nettelyihin, se osallistuu tiiviisti yksittdisten
myyjien suorittamiin loukkauksiin.

41. L'Oréal vaittad lisaksi, ettd vaikka eBay
ei itse olisi vastuussa tavaramerkin louk-
kauksesta, sitd vastaan pitdisi antaa velvoit-
tava madardys direktiivin 2004/48 11 artik-
lan nojalla.

16 — Kaytdn yksinkertaisuuden vuoksi ilmaisua “tavaramerkkid
loukkaavat tavarat’, vaikka olen téysin tietoinen siitd, ettd
tavarat sindnsé eivit loukkaa tavaramerkkid tai ole loukka-
uksen vilittoméné kohteena vaan loukkauksen muodostaa
merkin lainvastainen kéytto olosuhteissa, joissa tavaramer-
kin haltijalla on oikeus kieltd4 tima kéytto.
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42. L'Oréal ei endd aja kannetta yksittdi-
sid myyjid vastaan. Kansallinen oikeusriita
kdydddn nyt ainoastaan L'Oredlin ja eBayn
valilla. "

43. High Court paitti 22.5.2009 tekemalldan
paatokselld lykatd asian késittelyd ja esittdd
unionin tuomioistuimelle ennakkoratkai-
sukysymyksid (jiljempénd 22.5.2009 tehty
paitos). High Court teki 16.7.2009 paatok-
sen ennakkoratkaisupyynnostd (jaljempana
16.7.2009 tehty paitos).

44. High Courtin mukaan eBay voisi tehdé
enemmén minimoidakseen védrennettyjen
tuotteiden myynnin verkkosivuillaan. ' High
Court korostaa kuitenkin, ettd se, ettd eBayn
olisi mahdollista tehdd enemmaén, ei viltti-
mattd merkitse sitd, etté silld olisi oikeudelli-
nen velvollisuus tehdd enemman.

17 — Niistd seitsemastd yksityishenkilostd, jotka olivat kansal-
lisessa oikeudenkéynnissi vastaajina eBayn kolmen tytir-
yhtion ohella, L'Oréal on tehnyt sovinnon vastaajien 4-8
kanssa ja saanut yksipuolisen tuomion vastaajia 9 ja 10
vastaan. Tdstd syystd ndiden yksityishenkildiden nimié ei
ole tarpeen mainita timén ennakkoratkaisumenettelyn
asianosaisina.

18 — eBay voisi esimerkiksi suodattaa listauksia ennen niiden
esittamistd verkkosivuilla, kdyttad ylimadréisia suodattimia,
vaatia myyjid ilmoittamaan nimensi ja osoitteensa tuotteita
listatessaan, asettaa lisdrajoituksia korkean riskin tuotteiden
madrille, hyviksya toimintaperiaatteita torjuakseen muun-
laisia kuin téssa esilld olevia loukkauksia, erityisesti ETA:n
ulkopuolelta perdisin olevien tavaroiden myyntid ilman
tavaramerkin haltijoiden suostumusta, ja soveltaa tiukem-
min seuraamuksia.
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Ennakkoratkaisukysymykset

45. High Courtin 16.7.2009 tekemailladn paa-
tokselld esittaméat ennakkoratkaisukysymyk-
set kuuluvat seuraavasti:

”1) Silloin kun hajuvesi- ja kosmetiikka-
néytteitd (eli nédytepakkauksia, joita
kéytetddn tuotteiden esittelemiseen ku-
luttajille  vahittdismyyntipaikoissa) ja
néytepulloja (eli sdili6ité, joista voidaan
ottaa pienid annoksia annettaviksi ku-
luttajille ilmaisina néytteind), joita ei
ole tarkoitettu myytéviksi kuluttajille (ja
joissa on usein merkintd ’ei myytavéksi’
tai ‘ei myytaviksi erikseen’), toimitetaan
veloituksetta tavaramerkin haltijan hy-
vaksymille jélleenmyyjille, ’saatetaanko’
nami tavarat 'markkinoille’ [direktiivin
89/104] 7 artiklan 1 kohdassa ja [asetuk-
sen N:o 40/94] 13 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla?

2) Jos hajuvesistéd ja kosmeettisista valmis-
teista on poistettu pakkaukset (ja muut
ulkopéadllykset) ilman tavaramerkin hal-
tijan suostumusta, onko tdma tavaramer-
kin haltijalle ’perusteltu aihe’ vastustaa
pakkauksettomien tuotteiden laskemista
uudelleen liikkeelle [direktiivin 89/104]
7 artiklan 2 kohdassa ja [asetuksen



3)

4)
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N:o 40/94] 13 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla?

Onko toiseen kysymykseen annettavan
vastauksen kannalta merkitysté silla, jos

a) pakkauksen (tai muiden ulkopiail-
lysten) poistamisen seurauksena
pakkauksettomissa tuotteissa ei ole
[direktiivin 76/768] 6 artiklan 1 koh-
dassa edellytettyjd tietoja eikd niis-
sd etenkddn ole luetteloa valmis-
teen ainesosista eiké ’parasta ennen’
-paivdysmerkintaa?

b) tallaisten tietojen  puuttumisen
vuoksi pakkauksettomien tuotteiden
kaupan pitdminen tai myyminen on
sen yhteison jdsenvaltion lainsdd-
dédnno6n mukaan rikos, jossa kolman-
net osapuolet pitavit niitd kaupan tai
myyvit niita?

Onko toiseen kysymykseen annettavan
vastauksen kannalta merkitystd silld, jos
uudelleen liikkeelle laskeminen vahin-
goittaa tai todenndkoisesti vahingoittaa
tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavara-
merkin mainetta? Jos ndin on, voidaanko

5)

téllaisen vaikutuksen olemassaolo olettaa
vai edellytetdanko, ettd tavaramerkin hal-
tija ndyttad sen toteen?

Jos elinkeinonharjoittaja, joka yllapitaa
sahkoista markkinapaikkaa, ostaa ha-
kukoneoperaattorilta oikeuden kéyttad
avainsanana merkkid, joka on sama kuin
rekisterdity tavaramerkki, jolloin merkki
nakyy hakukoneen kayttsjalle sponso-
roidussa linkissé, joka johtaa siahkoisen
markkinapaikan ylldpitdjén verkkosivuil-
le, merkitseeké merkin ndkyminen spon-
soroidussa linkissa [direktiivin 89/104]
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja
[asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa tarkoitettua merkin
‘kéyttod'?

Jos edelléd viidennessd kysymyksessé tar-
koitetun sponsoroidun linkin napsautta-
minen johtaa kéyttdjan suoraan sellaisten
tavaroiden mainoksiin tai myyntitar-
jouksiin, jotka ovat samoja kuin ne, joi-
ta varten tavaramerkki on rekisteroity,
sellaisen merkin perusteella, jonka muut
osapuolet, joista osa loukkaa tavaramerk-
kié ja osa ei kyseisten tavaroiden tyypin
mukaan, ovat asettaneet verkkosivuille,
merkitseeko tdmad sitd, ettd sihkoisen
markkinapaikan yllapitdja kayttdd merk-
kia tavaramerkkid loukkaavia tavaroi-
ta 'varten’ [direktiivin 89/104] 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen
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N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla?

Jos edelld kuudennessa kysymyksessd
tarkoitetuilla verkkosivuilla mainostet-
taviin ja kaupan pidettyihin tavaroihin
kuuluu tavaroita, joita ei ole saatettu
markkinoille ETA:ssa tavaramerkin hal-
tijan toimesta tai sen suostumuksella,
kuuluuko tdllainen kéytto [direktiivin
89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan soveltamisalaan ja jaiako
se [direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 koh-
dan ja [asetuksen N:o 40/94] 13 artik-
lan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle
jo pelkéstain silld perusteella, ettd mai-
nonta tai myyntitarjous on kohdistettu
kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki
saa suojaa, vai onko tavaramerkin halti-
jan naytettdava toteen, ettd mainonta tai
kaupan pitdminen vélttdmattd merkit-
see kyseisten tavaroiden saattamista sen
alueen markkinoille, jolla tavaramerkki
saa suojaa?

Onko edelld viidenteen, kuudenteen ja
seitsemanteen kysymykseen annettavien
vastausten kannalta merkitysti silld, jos
tavaramerkin haltijan riitauttama kaytto
tarkoittaa merkin nékymistd séhkoisen
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markkinapaikan ylldpitdjén verkkosivuil-
la eiké sponsoroidussa linkissd?

Jos téllainen kdytté kuuluu [direktiivin
89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan soveltamisalaan ja jaa
[direktiivin 89/104] 7 artiklan 1 kohdan ja
[asetuksen N:o 40/94] 13 artiklan 1 koh-
dan soveltamisalan ulkopuolelle jo pel-
késtddn silla perusteella, ettd mainonta
tai myyntitarjous kohdistetaan kuluttajil-
le alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa:

a) muodostuuko tillainen kaytto [di-
rektiivin 2000/31] 14 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetusta ’palvelun vas-
taanottajan toimittamien tietojen
tallentamisesta’ tai sisdltaako se sen?

b) jos kiytté ei muodostu yksinomaan
[direktiivin  2001/31] 14 artik-
lan 1 kohdan soveltamisalaan kuu-
luvista toiminnoista mutta sisaltdaa
téllaisia toimintoja, onko siahkoisen
markkinapaikan yllapitdjd vapautet-
tu vastuusta siltd osin kuin kaytto
muodostuu tédllaisesta toiminnasta,
ja mikidli ndin on, voidaanko téllai-
sesta kdytosta madratd maksettavaksi
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vahingonkorvausta tai muuta kor-
vausta siltd osin kuin yllapitdjad ei
ole vapautettu vastuusta?

c) jos sidhkoisen markkinapaikan ylld-
pitédjélld on tieto siité, ettd tavaroita
on mainostettu, pidetty kaupan ja
myyty sen verkkosivuilla siten, ettd
rekisterdityja  tavaramerkkejda on
loukattu, ja ettd téllaisten rekiste-
roityjen tavaramerkkien loukkauk-
set todennikoisesti jatkuvat samo-
jen tai samankaltaisten tavaroiden
mainonnalla, kaupan pitdmiselld ja
myynnilld verkkosivujen samojen tai
eri kéyttdjien toimesta, merkitseeko
tama [direktiivin 2000/31] 14 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitettua 'tosiasi-
allista tietoa’ tai 'tiedossa’ olemista?

10) Jos kolmas osapuoli on kayttédnyt verk-
kosivujen yllapitdjan kaltaisen valittdjan
palveluja loukatakseen rekisteroityd ta-
varamerkkid, edellytetddnko [direktiivin
2004/48] 11 artiklassa, ettd jasenvaltiot
varmistavat, ettd tavaramerkin haltija voi
saada valittdjad vastaan tuomioistuimelta
maédrdyksen estddkseen kyseisen tavara-
merkin uudet loukkaukset eikéd vain es-
tadkseen kyseisen loukkauksen jatkami-
sen, ja mikali ndin on, mikd on saatavissa
olevan méardyksen laajuus?”

IV Alustavat toteamukset

A Politiikkakysymykset

46. Unionin tuomioistuimen viimeaikaisessa
oikeuskdytinnossi'® on vahvistettu tavara-
merkkien, erityisesti lagjalti tunnettujen tava-
ramerkkien, suojaa ja otettu huomioon paitsi
tavaramerkin keskeinen tehtévé eli tavaroiden
tai palvelujen kaupallisen alkuperén osoitta-
minen myos tavaramerkkien muut tehtévit,
kuten laatuun, investointiin ja mainontaan
liittyvit tehtdvit. *° Ndilld muilla tehtévilla on
merkitystd tdimén paivén liike-eldmadssd, jossa
tavaramerkeilld on usein omaa taloudellista

19 — Ks. esim. asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010 (Kok.,
s. 1-6963); asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010
(Kok., s. 1-2517); asia C-91/09, Eis.de, méardys 26.3.2010;
em. yhdistetyt asiat Google France ja Google; asia C-487/07,
LOréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185); asia
C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008 (Kok.,
s. [-4231); asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok.,
s. 1-7041); asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007
(Kok., s. I-1017) ja asia C-206/01, Arsenal Football Club,
tuomio 12.11.2002 (Kok., s. [-10273).

20 — Siitd, miten tavaramerkin “tehtdvdt” pitdisi ymmartad, ei
ole terminologista tai asiallista yhteisymmérrystd. Sama
pitee eri tehtdvien vilisiin ksitteellisiin yhteyksiin ja eri-
tyisesti siihen, voidaanko joidenkin (tai kaikkien) tehtdvien
katsoa sisiltyvin keskeiseen tehtdvéddn eli tavaran tai palve-
lun alkuperdn takaamiseen kuluttajille. Oikeuskdytannon
mukaan tavaramerkin muita tehtdvid ovat tavaran tai pal-
velun laadun takaaminen seki tiedottamiseen, investointiin
ja mainontaan liittyvat tehtavit (ks. em. asia L'Oréal ym.,
tuomion 58 kohta). Jiljempéné kaytin ilmaisuja alkupera-
tehtivi, laatutehtivi, tiedottamistehtivid, mainontatehtivi
ja investointitehtéva.
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arvoa bréndeind, joita kiytetddn laajempien
viestien kuin pelkén tavaroiden tai palvelujen
alkuperén esittdimiseen. Mielesténi ndma ke-
hityssuunnat on otettu huomioon, jotta unio-
nin tavaramerkkioikeus palvelisi hyodyllista
tarkoitusta.

47. Ei pidd kuitenkaan unohtaa, ettd vaikka
tavaramerkki tarjoaa tekijanoikeudesta tai
patentista poiketen?' ainoastaan suhteellisen
suojan, titd suojaa saadaan ajallisesti rajoit-
tamattomasti niin kauan kuin tavaramerkkié
kéaytetddn ja sen rekisterdinti pidetddn voi-
massa. Tavaramerkkisuoja koskee ainoastaan
merkin kéyttod tavaramerkkiné elinkeinotoi-
minnassa, ja se kattaa ainoastaan kéyton, jolla
on merkitystd tavaramerkkien eri tehtévien
kannalta. Liséksi suoja rajoittuu yleensi sa-
moihin tai samankaltaisiin tavaroihin, jollei
tavaramerkki ole laajalti tunnettu. Suojaan
kohdistuu myos oikeudellisia rajoituksia,
oikeus sammuu, kun tavaramerkin haltija
on realisoinut tavaramerkin taloudellisen

21 — Ks. Breitschaft, A. "Intel, Adidas & Co — is the jurisprudence
of the European Court of Justice on dilution law in comp-
liance with the underlying rationales and fit for the future?’,
European Intellectual Property Law Review, 2009, 31(10),
s. 497-504, s. 498. Kirjoittaja katsoo, ettd Euroopan unionin
lainsdiddantdd voidaan kritisoida siitd, ettd siind annetaan
lagjalti tunnettujen tavaramerkin haltijoille tietynlainen
yksinoikeus kayttad merkkejdan, vaikka tavaramerkkilain-
sdadédnnolli ei ollut alun perin tarkoitus antaa yksinoikeuden
luonteista immateriaalioikeutta, kuten patenttilainsaddan-
nolld tai tekijinoikeuslainsddadannolla.
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arvon tavaroiden osalta, ja se on alueellisesti
rajoitettu.

48. Edelld mainitut rajoitukset ovat tarpeen
vapaan kaupan ja kilpailun takaamiseksi,*
miké edellyttad, ettd elinkeinonharjoittajien
kéytettavissd on erottamiskykyisid merkkeja
ja kielellisid ilmaisuja tavaroiden tai palvelu-
jen merkitsemiseksi, ettd tavaramerkin halti-
jat eivét voi estda laillista suojattujen merkki-
en kaupallista ja epakaupallista kiyttod eika
sananvapautta rajoiteta perusteettomasti.

49. Ei pidd unohtaa, ettd eBayn markkina-
paikan kéyttdjien sinne asettamat listaukset
ovat viestejd, joita suojataan EU:n perusoi-
keuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmis-
oikeussopimuksen 10 artiklassa tarkoitetuilla

22 — Ks. perusteellisempi analyysi néisté seikoista julkisasiamies
Poiares Maduron em. yhdistetyissé asioissa Google France
ja Google antamassa ratkaisuehdotuksessa, 101-112 kohta.

23 — Sikdli kuin vahvistetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien
oikeudellista suojelua brindeing, on entistakin tirkedmpad
varmistaa, ettei parodiaan, taiteelliseen ilmaisuun seka kon-
sumerismin kritiikkiin ja siihen liittyviin eldméntyyleihin
kohdistuvaan pilkantekoon liittyvdd sananvapautta rajoiteta
perusteettomasti. Sama pitee tavaroiden ja palvelujen laatua
koskevaan keskusteluun. Ks. tiltd osin Senftleben, M., "The
Trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in Interna-
tional, US and EC Trademark Law’, International review of
intellectual property and competition law, osa 40 (2009), nro
1,5.45-77,s. 62—-64.
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sananvapautta ja tiedonvilityksen vapautta
koskevilla perusoikeuksilla. >

50. eBayn kaltaiset sihkoiset markkina-
paikat ovat luoneet elinkeinonharjoittajille
ja yksityishenkiloille ennennidkeméttomia
mahdollisuuksia kidydéd kauppaa suoraan tois-
tensa kanssa siten, ettd toimituksiin ja mak-
suihin liittyvit riskit ovat vihdiset. Pddasian
oikeudenkdynti, samoin kuin samankaltaiset
oikeusriidat muiden jdsenvaltioiden ja kol-
mansien maiden tuomioistuimissa, osoittaa,
ettd nditd mahdollisuuksia voidaan kayttaa
vadrin® ja etti ne voivat johtaa tekijanoi-
keuksien ja tavaramerkkien loukkauksiin.?®
Tdmaén vuoksi on perusteltua varmistaa, ettd
immateriaalioikeuksien haltijat voivat saada

24 — Ks. julkisasiamies Alberin ratkaisuehdotus asiassa C-71/02,
Karner (tuomio 25.3.2004, Kok., s. I-3025, 75 kohta); asia
Markt Intern Verlag GmbH ja Klaus Beermann v. Saksa,
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 20.11.1989,
A-sarja, nro 165, 25 ja 26 kohta ja asia Casado Coca v.
Espanja, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio
24.2.1994, A-sarja, nro 285-A, 35 ja 36 kohta.

25 — High Courtin tuomiossa viitataan L'Oréalin testiostoihin,
jotka suoritettiin eBayn sdhkéiselld markkinapaikalla. Esi-
merkkind voidaan mainita, ettd yhdessd testiostossa 70:td
prosenttia tuotteista ei ollut tarkoitettu myyntiin ETA:ssa
(ne olivat vddrennettyji tuotteita, ETA:n ulkopuolelta peréi-
sin olevia tuotteita tai ETA:ssa olevia tuotteita, joita ei ollut
tarkoitettu myytaviksi). Useita vastaavan laajuisia tapauk-
sia on havaittu muissa yhteyksissa. Vertailun vuoksi eBayn
ja Tiffany Inc:n vilisessa oikeusriidassa todettiin, ettd noin
75 prosenttia eBayn sdhkoiselld markkinapaikalla kaupan
pidetyistd "Tiffany”-tuotteista oli vddrennoksid. Ks. asia
Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., United States District Court,
Southern District of New York, nro 04 Civ. 4607 RJS, 576
F.Supp.2d 463 (2008), tuomio 14.7.2008, s. 20, jonka Second
Circuit pysytti valituksen johdosta 1.4.2010 lukuun otta-
matta harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa viitettd, joka
palautettiin uudelleen kisittelyi varten. Ks. asia Tiffany (NJ)
Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 — Tietadkseni kysymysti internetin markkinapaikan vastuusta
tavaramerkin loukkauksista on tihdn mennessd kisitelty
Belgian, Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Yhdysvaltojen tuomioistuimissa.

tehokasta oikeudellista suojelua myds ndissi
uusissa toimintaympéristoisséd. Téllainen suo-
jelu ei kuitenkaan saa loukata kyseisten palve-
lujen kayttéjien ja tarjoajien oikeuksia.

51. Tavaramerkkisuojaa koskevassa yhtey-
dessi on pidettivd mielessd, ettd tavara-
merkkeja ei suojata muiden kuin elinkeino-
toimintaan kuuluvien lijketoimien osalta.
Tavaramerkin haltija ei myoskddn voi vas-
tustaa liiketoimia ja kéytdntojd, joilla ei ole
kielteisid vaikutuksia tavaramerkkien tehta-
viin, kuten tavaramerkin puhtaasti kuvailevaa
kayttod tai sen kayttod laillisessa vertailevassa
mainonnassa.

52. Sama pidtee toimintaan direktiivin
89/104 6 artiklassa tarkoitetun laillisen kay-
ton yhteydessd tai tilanteessa, jossa tavaroita
koskevaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet
ovat sammuneet kyseisen direktiivin 7 artik-
lan mukaisesti. Téllainen laillinen kaytt6é voi
koskea my6s L'Oréalin tuotteiden kaltaista
ylellisyyskosmetiikkaa. On esimerkiksi ym-
madrrettdvad, ettd aviomies haluaa myyda
vaimolleen jouluksi ostamansa kalliin, avaa-
mattoman meikkivoiderasian vaimon paljas-
tettua olevansa allerginen joillekin voiteen
ainesosille. Elinkeinonharjoittaja on saatta-
nut ostaa tavaramerkilld suojattujen hajuvesi-
en varaston tavaramerkin haltijan valikoivan
jakeluverkoston jisenend olleen kauppiaan
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konkurssipeséltd ja haluaa myyda ne kayt-
tdmalld sdahkoisen markkinapaikan palvelu-
ja.? Siten kosmeettisten valmisteiden osalta
voidaan tehdi laillisia kéytettyjen tuotteiden
kauppoja ja tarjouksia, vaikka ne ovat harvi-
naisempia kuin kestokulutustavaroiden, ku-
ten kodinkoneiden, ajoneuvojen, veneiden tai
designtuotteiden, yhteydessd. Joka tapauk-
sessa tahidn ennakkoratkaisupyynt66n annet-
tavien vastausten on oltava sellaisia, etteivit
ne rajoita minkaén tavararyhmén osalta sel-
laista merkin laillista kaytto4d, jota tavaramer-
kin haltija ei voi laillisesti vastustaa.

53. On my0s tirkedd huomata, ettd direktii-
vin 2000/31 tarkoituksena on edistda tieto-
yhteiskunnan palvelujen tarjoamista ja sih-
koista kaupankdyntid, mika tehdddn selviksi
sen johdanto-osassa. Kyseisen direktiivin 12,
13 ja 14 artiklassa tarkoitetuilla vastuunra-
joituksilla pyritddn mahdollistamaan tieto-
yhteiskunnan palvelujen tarjoaminen ilman
sellaista riskid oikeudellisesta vastuusta, jota
palvelun tarjoaja ei voi estdd ennakolta ilman,
ettd sen liiketoimintamalli lakkaisi olemasta
taloudellisesti ja teknisesti mielekés. Tdmén
vuoksi punnittaessa tavaramerkin haltijoiden

27 — Koska valikoivaa jakelua koskevat jirjestelyt perustuvat
sopimukseen, ne eivit sido kolmansia osapuolia. Siten tava-
ramerkkisuoja sammuu myés tilanteissa, joissa téllaiseen
verkostoon kuuluva jilleenmyyja myy tavaramerkilld suojat-
tuja tavaroita kolmannelle osapuolelle jilleenmyyjén ja tava-
ramerkin haltijan vilisen jalleenmyyntisopimuksen ehtojen
vastaisesti. Asiassa C-16/03, Peak Holding, 30.11.2004
annetussa tuomiossa (Kok., s. -11313) todettiin, etti tava-
ramerkkii koskevan oikeuden sammumista ei esti se, ettd
tavara jilleenmyydéén ETA:ssa kauppasopimuksen sisalti-
miin kiellon vastaisesti (ks. tuomion 56 kohta).
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oikeuksien ja eBayn kaltaisten tietoyhteis-
kunnan palvelun tarjoajien velvollisuuksia
on tarpeen midrittdd, mitéd palvelun tarjoajan
voidaan perustellusti odottaa tekevdan kol-
mansien osapuolten toteuttamien loukkaus-
ten estamiseksi.

B Eusisijainen ja toissijainen vastuu tavara-
merkin loukkauksista

54. Yksi téssd asiassa esille tuleva kysymys
koskee sitd, voidaanko eBayn katsoa olevan
ensisijaisesti vastuussa L'Oréalin tavaramerk-
kien loukkauksista silld perusteella, etté tava-
ramerkkejd loukkaavat tavarat myydéddn sen
yllapitamalla sdhkoiselld markkinapaikalla.
Téllainen ensisijainen vastuu voi olla eBayn
vastuuta sen itse toteuttamista loukkauksis-
ta tai padllekkiistd myyjien vastuun kanssa
niiden loukkausten osalta, joista myyjat ovat
vastuussa. Jalkimmadisessd tapauksessa sa-
mat tosiseikat voivat johtaa kahteen toisiinsa
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liittyvddn mutta erilliseen loukkaukseen.?
Kysymys koskee siis sitd, onko eBay itse lou-
kannut L'Oréalin tavaramerkkeji. Téllainen
vastuu riippuu unionin yhdenmukaistettujen
tavaramerkkisddnnosten ja etenkin direk-
tiivin 89/104 5, 6 ja 7 artiklan ja asetuksen
N:o 40/94 vastaavien sddnnosten tulkinnasta
ja soveltamisesta.

55. Téhén asiaan liittyy my0s seikka, jota
kutsun jédljempdna toissijaiseksi vastuuksi:
silld tarkoitetaan tédssd tietoyhteiskunnan
palvelun tarjoajan mahdollista vastuuta pal-
velun kiyttdjien toteuttamista loukkauksis-
ta.”” Kuten High Court perustellusti toteaa,
taménkaltaista vastuuta tavaramerkin louk-
kauksesta ei ole yhdenmukaistettu unio-
nin tavaramerkkilainsdddédnnossd vaan se
kuuluu kansallisen lainsdddédnnon piiriin.
Unionin lainsdddédnnodssd ei ole sddnnostd,
joka velvoittaisi elinkeinonharjoittajat es-
tdiméddn kolmansia osapuolia loukkaamas-
ta tavaramerkkejd tai pidattymdén toimis-
ta tai kdytdnnoistd, jotka voivat edistdd tai

28 — Esim. tapaus, jossa A valmistaa tuotteita ja varustaa ne
kolmannen osapuolen tavaramerkilld ilman timén suostu-
musta ja B saattaa ne markkinoille.

29 — High Court luonnehtii titd Englannin oikeuden mukaiseksi
“liitannéisvastuuksi” Joissakin oikeusjérjestelmissid voidaan
puhua myos vilillisista loukkauksista verrattuna ensisijaisen
loukkaajan toteuttamiin suoriin loukkauksiin.

helpottaa tillaisia loukkauksia.* Direktiivin
2000/31 12, 13 ja 14 artiklassa on kuitenkin
osittain yhdenmukaistettu tillainen vastuu
tai pikemminkin sen syntymittd jddmisen
edellytykset. Liséksi unionin lainsdddénnos-
sd edellytetddn, ettd oikeudenhaltijoilla on
mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellaisia
vilittdjid vastaan, joiden palveluja kolmannet
osapuolet kayttiavat immateriaalioikeuksien
loukkaamiseksi.

56. Tistd seuraa, ettd tdmén ennakkoratkai-
sumenettelyn ulkopuolelle jadvat esimerkiksi
Yhdysvaltojen oikeustieteessa kisitellyt kysy-
mykset tavaramerkin loukkauksesta, johon
vahingonkérsija on myo6tavaikuttanut tai joka
johtuu kolmannen teosta (contributory/vica-
rious infringements). Sama koskee muiden
oikeusjdrjestysten vastaavia rakennelmia, ku-
ten common law’n mukaista yhteistd vahin-
gon aiheuttamista (joint tortfeasorship) tai
Saksan niin sanottua Storerhaftungia. *

30 — Vadrennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden
vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jilleenviennin
tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltamistd koske-
vista toimenpiteistd 22.12.1994 annetussa neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 3295/94 (EYVL L 341, s. 8) sellaisena kuin
se on muutettuna, kuitenkin kielletddn mm. védrennettyjen
ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkee-
seen luovutus, vienti ja jilleenvienti.

31 — Saksan kasitettd "Storerhaftung” voitaisiin kuvata "héirion-
ajheuttajan” tai “puuttujan” vastuuksi tai vastuuksi hairiosta.
Storerhaftung liittyy oikeudenloukkaukseen mutta ei vahin-
gonkorvausvastuuseen. Se voi johtaa “hiirionaiheuttajaa”
vastaan annettuun kieltotuomioon, vaikka vahingonkor-
vausta ei méarattdisi. Ks. Rithmkorf A., "The Liability of
online auction portals: Toward a Uniform Approach?’
14 nro 4 Journal of Internet Law, lokakuu 2010, s. 3.
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57. Yhdysvaltalaisessa oikeustieteessd ja oi-
keuskaytdnnossd sahkoisten markkinapaik-
kojen asemaa tarkastellaan usein soveltamalla
analogisesti kirpputoreja tai pihakirpputoreja
koskevia periaatteita.* Vaikka tillaiset ana-
logiat voivat olla kuvaavia, unionin lainsda-
ddnnon yhteydessd hyodyllisin menetelma
muodostuu asian kannalta merkityksellisten
saddosten tarkoituksenmukaisesta tulkin-
nasta ja unionin tuomioistuimen oikeus-
kéytdnnossd vahvistettujen periaatteiden
soveltamisesta.

58. On kenties syytd panna merkille, ettd
kansallisten tuomioistuinten késittelemissé
tapauksissa, jotka koskevat eBayn tai vastaa-
vien sihkoisten markkinapaikkojen vastuuta,
ei tietddkseni ole annettu yhtddn tuomiota,
jossa sahkoisen markkinapaikan yllapitéjan
olisi katsottu olleen kolmansien osapuolten
tavaramerkkien ensisijainen loukkaaja. Tiet-
tyjen kommentoijien mukaan jotkin Ranskan
ja Yhdysvaltojen tuomioistuimet ovat kat-
soneet sdhkoisten markkinapaikkojen ole-
van toissijaisessa vastuussa, kun taas muis-
sa Ranskan ja Yhdysvaltojen sekd joissakin
Belgian ja Saksan tuomioistuimissa téllaisen
vastuun olemassaolo on kiistetty. Saksan oi-
keuskdytdnnossd sidhkoiset markkinapaikat
ovat kuitenkin olleet tuomioistuinten sellais-
ten madrdysten kohteena, joissa ne velvoite-
taan niin sanotun Storerhaftungin perusteella

32 — Ks. Yhdysvalloissa sovellettavasta myo6tavaikutukseen
perustuvasta korvausvastuusta tavaramerkin loukkauk-
sen johdosta (contributory liability) julkisasiamies Poiares
Maduron antama ratkaisuehdotus em. yhdistetyissa asioissa
Google France ja Google, alaviite 19.
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estdmédn kolmansia osapuolia jatkossa louk-
kaamasta tavaramerkkejd, vaikka tuomiois-
tuimet eivit ole katsoneet markkinapaikkojen
olevan vahingonkorvausvastuussa. **

C Tavaramerkin identtisyyssuoja ja avainsa-
nat internetin indeksointipalvelussa

59. High Court tiivistdd ennakkoratkaisuky-
symysten taustalla olevat kysymykset seuraa-
viin neljaan ryhmaéan: kysymykset siitd, ovat-
ko vastaajien myymit tavarat tavaramerkkid
loukkaavia tavaroita; eBayn yhteisvastuun
tai ensisijaisen vastuun olemassaolo, eBayn
mahdollisuus  puolustautua  direktiivin
2000/31 14 artiklan perusteella ja L'Oréalin
mahdollisuus saada tuomioistuimelta mai-
rdys direktiivin 2004/48 11 artiklan perus-
teella. Tavaramerkkid loukkaavat tavarat voi-
daan jakaa neljadn ryhméain: vaiarennettyihin

33 — Ks. yleiskatsaus viimeaikaisesta oikeuskdytinnostd em.
Rithmkorfin artikkelissa ja Cheung, A. S. Y. ja Pun, K. K. H.,
"Comparative study on the liability for trade mark infrin-
gement of online auction providers’, European Intellectual
Property Review, 2009, 31(11), s. 559-567 seké Bagnall, M.,
Fyfield, D., Rehag, C ja Adams, M., "Liability of Online Auc-
tioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out’,
INTA Bulletin, osa 65, nro 1 (1.1.2010), s. 5-7. Ks. myds
Trademarks and Unfair Competition Committee of the New
York City Bar Associationin raportti "Report on Online auc-
tion sites and trademark infringement liability’;, saatavilla
internetosoitteessa www.abcny.org.

34 — Huomautan kuitenkin, etti katsoessaan 22.5.2009 teke-
missddn padtoksessd, ettei eBay ollut Englannin oikeudessa
tarkoitetulla tavalla liitanndisesti vastuussa, High Court tar-
kasteli L'Oréalin esille tuomia vastuuperusteita, jotka kos-
kivat yhteistd vahingon aiheuttamista (joint tortfeasorship)
toimittamisen tai yhteiseen suunnitelmaan osallistumisen
perusteella.
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tuotteisiin, ETA:n ulkopuolelta peréisin ole-
viin tavaroihin, kokeilu- ja niytetuotteisiin ja
pakkauksettomiin tuotteisiin.

60. Ennakkoratkaisupyynté perustuu olet-
tamaan, jonka mukaan sovellettava unio-
nin tavaramerkkisadnnos on direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta. Ky-
seinen s&dnnos koskee niin sanottua identti-
syyssuojaa tai sellaisen merkin kéyttod, joka
on sama kuin tavaramerkki, samoja tava-
roita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai
palvelut, joita varten tavaramerkki on re-
kisteroity. Unionin tuomioistuimen oikeus-
kdytdannon mukaan tdmia edellyttdd ehdo-
tonta identtisyyttd merkin ja tavaramerkin
vililla, eikd identtisyyssuojaa edes anneta,
vaikka erot niiden valillda ovat vihdisid tai
merkityksettomia. >

61. Hakukoneen avainsana on merkkijo-
no ja muodostuu useimmissa tapauksissa
kirjaimista. Avainsanaan ei yleensd vaikuta
kirjoittaminen isoilla tai pienilld kirjaimilla,
mutta se voidaan maérittdd myos sellaiseksi.
Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd osa
kyseessd olevista tavaramerkeistd on niukasti
tyyliteltyja sanamerkkejé ja yksi kuviomerkki,

35 — Ks. asia C-291/00, LT] Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok.,
s. 1-2799, 5054 kohta). Kasittadkseni erot yhtailta puhtai-
den sanamerkkien ja toisaalta tyyliteltyjen sanamerkkien
tai kuvamerkkien, joissa sanat ovat hallitsevia, vililld ovat
aina merkityksellisia. Jos ndin ei olisi, viimeksi mainittuihin
luokkiin kuuluvia tavaramerkkeji ei olisi mitdan syyta rekis-
ter6ida erikseen.

joka késittad kisin kirjoitetuin suuraakkosin
sanat AMOR AMOR.*

62. Asiassa LT] Diffusion annetun tuomion
tiukka soveltaminen merkitsisi sit4, ettd tava-
ramerkki ja avainsana eivit olisi samanlaisia,
ja johtaisi samankaltaisia tavaramerkkeja kos-
kevan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamiseen. Téma edellyttdisi
jalkimmaéisessd sadadoksessd tarkoitetun se-
kaannusvaaran arviointia. Sekaannusvaara
sindnsd on ilmeinen toisaalta niukasti tyy-
liteltyjen sanamerkkien tai kuviomerkkien,
joissa sanat ovat hallitsevia, ja toisaalta avain-
sanojen vdlillda. Tamén vuoksi en pidd hyo-
dylliseni tai tarpeellisena laajentaa keskuste-
lua identtisyyssuojaan liittyvien kysymysten
ulkopuolelle.

63. Direktiivin 89/104 sanamuodosta ja asiaa
koskevasta oikeuskéytdnnostd seuraa kuu-
si edellytystd. Rekisterdidyn tavaramerkin

36 — SMHV:n ohjeiden (osa C: Viitemenettely; 2. osa, luku 1 —
Identtisyys; lopullinen versio marraskuu 2007) mukaan
sanamerkit ovat merkkejd, jotka muodostuvat kirjaimista,
numeroista tai muista merkeisti, jotka on toistettu kéyttien
kyseisen tavaramerkkiviranomaisen yleisti kirjasinlajia.
Tami merkitsee sitd, ettd ndiden tavaramerkkien osalta ei
haeta minkéén tietyn kuvio-osan tai ulkoasun rekistersintia.
Lisaksi pienten tai isojen kirjainten kiytt on sanamerkkien
osalta merkityksetonta (ks. 3.2 kohta). Kuviomerkkien osalta
ohjeissa todetaan, ettd tavaramerkit eivit ole samoja, jos toi-
nen tavaramerkki i) on ilmaistu kéyttien erottamiskykyista
kirjasinlajia, kuten tekstausta, jolloin sanamerkin yleinen
ulkoasu on muuttunut kuviomerkin ulkoasuksi, ii) muodos-
tuu yleisesta kirjasinlajista (vérillistd) kuviotaustaa vasten
tai iii) on ilmaistu yleisté kirjasinlajia kiyttaen varillisin kir-
jaimin ja toinen tavaramerkki on sanamerkki (ks. 3.3 kohta
esimerkkeineen).
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haltija voi vedota menestyksekkaésti di-
rektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ala-
kohtaan ainoastaan seuraavien edellytysten
tiyttyessd:* 1) kolmannen osapuolen on
kéytettdava merkkid, 2) merkkid kaytetddn
elinkeinotoiminnassa, ** 3) merkkié kiytetddn
ilman tavaramerkin haltijan suostumusta,
4) merkki on sama kuin tavaramerkki, 5) se
on samoja tavaroita tai palveluja varten kuin
ne tavarat tai palvelut, joita varten tavara-
merkki on rekisteréity, ja 6) se aiheuttaa tai
voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin
tehtavista. »

V Kokeilupakkaukset ja niytepullot

64. Kasittelen seuraavaksi
ennakkoratkaisukysymyksié.

esitettyja

37 — Ks. em. asia Arsenal, tuomion 51 kohta; asia C-245/02,
Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok., s. 1-10989,
59 kohta); em. asia Adam Opel, tuomion 18-22 kohta ja em.
asia Céline, tuomion 16 kohta.

38 — Oikeuskiytannon mukaan merkkid kiytetddan elinkeinotoi-
minnassa, kun sitd kdytetddn taloudellisen hyédyn saami-
seen tihtadvissi liiketoiminnassa eikd sité siis kéytetd tdysin
yksityisesti. Ks. em. asia Arsenal, tuomion 40 kohta.

39 — High Court katsoo, ettd kuudes edellytys on tarpeeton ja
aiheuttaa sekaannusta (ks. 22.5.2009 tehdyn paétoksen 288
ja 300—306 kohta). Myos oikeuskirjallisuudessa on kritisoitu
unionin tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskaytintod ja
viitetty sitd epdjohdonmukaiseksi tai vaikeaksi soveltaa.
Vaikka jossain médrin ymmairran téillaisia huolenaiheita,
mielestdni tdhdn keskusteluun ei ole tarpeen osallistua
tdman sahkoistd markkinapaikkaa koskevan ennakkoratkai-
supyynnén hyvin erityisisséd olosuhteissa.
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65. Ensimmaiselld kysymyksellaédn ennakko-
ratkaisua pyytédnyt tuomioistuin haluaa tietds,
ovatko hajuvesien ja kosmeettisten valmistei-
den kokeilupakkaukset ja ndytepullot, joita
ei ole tarkoitettu myytaviksi kuluttajille ja
jotka toimitetaan veloituksetta tavaramerkin
haltijan hyviksymille jalleenmyyjille, direktii-
vin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen
N:0 40/94 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
"markkinoille saatettuja” tavaroita.

66. Unionin tuomioistuin on &askettdin tar-
kastellut samankaltaista kysymystd asiassa
Coty Prestige Lancaster Group antamassaan
tuomiossa.? Unionin tuomioistuin katsoi,
ettd kun "hajuveden kokeilupakkaukset on
luovutettu omistusoikeutta siirtdmaittd ja
myynnin kieltden tavaramerkin haltijaan
sopimuksen perusteella sidoksissa oleville
jalleenmyyijille, jotta ndiden mahdolliset asi-
akkaat voivat kokeilla pakkausten sisiltod, ja
kun tavaramerkin haltija voi milloin tahansa
vaatia tdmén tavaran takaisin ja kun tavaran
ulkoasu poikkeaa selvésti tavaramerkin hal-
tijan ndiden jdlleenmyyjien kayttoon tavalli-
sesti asettamien hajuvesipullojen ulkoasusta,
sen seikan perusteella, ettd ndima kokeilupak-
kaukset ovat hajuvesipulloja, joissa on mai-
ninnat ‘néyte’ ja 'ei myytaviksi, ei voida lahteé
siitd, ettd tavaramerkin haltija olisi antanut
hiljaisesti suostumuksensa niiden markki-
noille saattamiseen silloin, kun ei ole ole-
massa titd vastaan puhuvia seikkoja, minka
arvioiminen kuuluu ennakkoratkaisua pyyté-
neelle tuomioistuimelle” *!

40 — Asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, tuomio
3.6.2010 (Kok., s. [-4965).
41 — Em. asia Coty Prestige Lancaster Group, tuomion 48 kohta.
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67. High Court toteaa ensimméisessd en-
nakkoratkaisukysymyksessddn, ettd kokeilu-
pakkauksia ja ndytepulloja ei ole tarkoitettu
myytédvaksi ja ettd usein niissd on merkinta
“ei myytdvaksi” tai “ei myytédvaksi erikseen”.
Ne toimitetaan veloituksetta tavaramerkin
haltijan hyvaksymille jalleenmyyjille. Mieles-
tani kysymyksen sanamuoto merkitsee suu-
rin piirtein niiden seikkojen olemassaoloa,
jotka unionin tuomioistuin katsoi asiassa
Coty Prestige Lancaster Group antamassaan
tuomiossa ratkaiseviksi suljettaessa pois tava-
ramerkin haltijan hiljainen suostumus kokei-
lupakkausten ja néytepullojen markkinoille
saattamiseen. Tdmén vuoksi voidaan katsoa,
ettd kyseisissd olosuhteissa tavaroita ei ole
saatettu markkinoille.

VI Tavaramerkilld suojattujen kosmeettis-
ten valmisteiden pakkausten puuttumisen
vaikutukset

68. Kysymystd merkkitavaroiden myynnisté
ilman niiden alkuperiistd pakkausta ei direk-
tiivin 89/104 7 artiklan yhteydessa tietddkseni
ole vield suoraan késitelty unionin tuomiois-
tuimessa. Katson kuitenkin, ettd vastaukset
toiseen, kolmanteen ja neljinteen kysymyk-
seen, jotka koskevat nditd seikkoja, voidaan
johtaa nykyisesté oikeuskéytdnnosté.

69. Asiassa
netussa

Boehringer Ingelheim an-
tuomiossa tulkittiin  direktiivin

89/104 7 artiklan 2 kohtaa siten, etté tavara-
merkin haltija voi lainmukaisesti estad farma-
seuttisen tuotteen myohemmaén markkinoille
saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja on
joko pakannut tuotteen uudelleen ja kiin-
nittanyt siihen uudelleen tavaramerkin tai
kiinnittdnyt tuotteen sisdltavdan pakkauk-
seen uuden etiketin, paitsi jos viisi edellytysta
tdyttyy; ndihin viiteen edellytykseen kuuluu
vaatimus, jonka mukaan uudelleen pakatun
tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, etti se
saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen halti-
jan mainetta. Uudelleen pakatun farmaseutti-
sen tuotteen ulkoasu voi olla epdasianmukai-
nen ja siten aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin
maineelle erityisesti sellaisessa tapauksessa,
jossa tuotteen pakkaus tai etiketti, joka si-
nénsd ei ole viallinen, huonolaatuinen eika
epdmadadrdinen, saattaa kuitenkin heikentad
tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mieli-
kuvaa téllaisten tuotteiden asiallisuudesta ja
laadusta seké heikentid sitd luottamusta, jota
téllainen tuote saattaa heréttdd asianomaises-
sa kohderyhmassa. *

70. Jos tavaramerkilla varustettuihin tavaroi-
hin tehdddn muutoksia tai niitd huononne-
taan sen jalkeen kun ne on saatettu markki-
noille, tavaramerkin haltijalla on perusteltu
aihe vastustaa tallaisen tavaran laskemista
uudelleen liikkeelle direktiivin 89/104 7 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Arvioita-
essa, onko tuotetta muutettu siiti, millainen

42 — Ks. asia C-348/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio
26.4.2007 (Kok., s. I-3391, 43 ja 44 kohta).
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se on alun perin ollut, keskitytdén yleensi
pakkauksessa olevan tuotteen laatuun.

71. Mielestdni ei voida kuitenkaan sulkea
pois sitéd, ettd ylellisyyskosmetiikan kaltai-
sissa tuotteissa tuotteen ulkopaallyksia voi-
daan joskus pitdd osana tuotteen laatua sen
erityisen muotoilun vuoksi, joka kisittaa ta-
varamerkin kéyton. Téllaisissa tapauksissa
tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa
pakkauksettomien tavaroiden laskemista uu-
delleen liikkeelle. **

72. Todettakoon vield, etten yhdy komission
nidkemykseen, jonka mukaan pakkausten tai
muiden ulkopéillysten poistaminen hajuve-
sien ja kosmeettisten valmisteiden kaltaisista
tavaroista ilman tavaramerkin haltijan suos-
tumusta olisi aina tavaramerkin haltijalle pe-
rusteltu aihe vastustaa tavaroiden laskemista
uudelleen liikkeelle direktiivin 89/104 7 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

73. On ensinndkin muistettava, ettd di-
rektiivin 89/104 7 artiklan mukaan oikeu-
den sammuminen on pédsddnt6. Ndin ollen

43 — Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-
Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok., s. I-3457).

44 — Ks. tillaisten tuotteiden erityisestd luonteesta tavaramerk-
kioikeudessa asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio
4.11.1997 (Kok., s. I-6013, 42—44 kohta).
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tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa ta-
varoiden laskemista uudelleen liikkeelle sen
jalkeen, kun se on jo realisoinut ndiden tava-
roiden osalta tavaramerkin taloudellisen ar-
von, on tulkittava suppeasti.

74. Toiseksi ei voida sulkea pois sitd, ettd
my0s kosmeettisten valmisteiden ulkopdil-
lykset voivat olla sellaisia, ettd niiden pois-
tamisesta ei ole vahinkoa tavaramerkin al-
kuperén ja laadun osoittamista koskevien
tehtdvien kannalta eikd niiden poistaminen
heikennd tavaramerkin mainetta. Tdmé voi
péted esimerkiksi edullisempiin kosmeettisiin
valmisteisiin.

75. Tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta
vastustaa pakkausten my6hempédd poistamis-
ta on ndin ollen arvioitava tapauskohtaisesti.
Téssa yhteydessd High Court on esittinyt
kaksi tilannetta, joista toinen koskee pak-
kauksettomia tavaroita ilman kosmeettisista
valmisteista annetussa direktiivissd 76/768
edellytettyja tietoja ja toisessa téllaisten tie-
tojen puuttuminen on rangaistavaa siind ja-
senvaltiossa, jossa niitd pidetddn kaupan tai
myyddin. *

76. Mielestidni vaatimus noudattaa kosme-
tiikkadirektiivia tai itse asiassa mitd tahansa

45 — Ennakkoratkaisupyynnén mukaan tamé tapaus liittyy siihen,
ettd eBay kieltdda pakkauksettoman kosmetiikan myynnin
Saksassa oleville ostajille mutta ei muissa jasenvaltioissa
oleville ostajille.
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muuta tuoteturvallisuutta tai kuluttajansuo-
jaa koskevaa unionin saadosti liittyy léheisesti
tavaramerkin maineen suojeluun. Kosmeetti-
sen valmisteen maineelle voi aiheutua vahin-
koa esimerkiksi silloin, kun kuluttajaryhmé
saa vakavia allergisia reaktioita, kun luettelo
ainesosista on jétetty pois. Se, onko pakkauk-
settoman kosmetiikan myynti kriminalisoitu
kansallisessa oikeudessa, on kuitenkin téssé
suhteessa merkityksetontd. Tavaramerkin
mainetta voi vahingoittaa yhdenmukaiste-
tuissa unionin sddnnoksissd edellytettyjen
merkityksellisten kuluttajatietojen puuttu-
minen, eivit seuraukset, joita jiasenvaltioiden
kansallisessa lainsdddannossd méarataan tal-
laisissa tapauksissa elinkeinonharjoittajille.

77. Vaikka tavaramerkkioikeudessa ei siis
suojata direktiivin 76/768 tavoitteita sindnsa,
tamén direktiivin vastaisten, tavaramerkilld
suojattujen tuotteiden laskeminen uudel-
leen liikkeelle voi sellaisenaan, kuten julkis-
asiamies Stix-Hackl on perustellusti tuonut
esille, *® vakavasti vahingoittaa tavaramerkin
mainetta ja olla siten tavaramerkin haltijalle
patevi peruste vastustaa sita.

78. Neljannen kysymyksen yhteydessd High
Court kysyy, voidaanko pakkauksettoman
kosmetiikan uudelleen liikkeelle laskemista,

46 — Ks. julkisasiamies Stix-Hacklin ratkaisuehdotus yhdiste-
tyissd asioissa C-414/99, C-415/99 ja C-416/99, Zino Davi-
doff ja Levi Strauss (tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 120
ja 121 kohta).

joka vahingoittaa tai todennédkoisesti vahin-
goittaa tavaroiden tuotekuvaa ja siten tava-
ramerkin mainetta, koskeva vaikutus olettaa
aiheutuneeksi vai edellytetddnko, ettd tavara-
merkin haltija ndyttda sen toteen.

79. Tahdn kysymykseen vastaamiseksi on
mielesténi tarpeen tehdd sivuhuomautus. On
itsestddn selvd, ettd koska tavaramerkkisuoja
koskee ainoastaan merkin kéyttod elinkeino-
toiminnassa, yksityishenkil6iden toteuttamat
tavaramerkilld suojattujen tavaroiden myyn-
ti- tai ostotoimet jadvit tavaramerkkilainsdé-
dénnén soveltamisalan ulkopuolelle. ¥

80. Alkuperdisella pakkauksella voi olla
ratkaiseva merkitys turvattaessa kosmeet-
tisia valmisteita koskevan tavaramerkin teh-
tavdt, jotka koskevat alkuperdn ja laadun
osoittamista. Todettakoon, ettd direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan yh-
teydessd puhutaan identtisyyssuojasta tai
haltijan “ehdottomasta” suojasta saman mer-
kin samoja tavaroita varten tapahtuvaa luva-
tonta kiyttod vastaan (ilman tarvetta osoit-
taa tavaroiden vilistd sekaannusvaaraa).*
Vaikka yleensd tavaramerkin haltijan on
ndytettdvd toteen seikat, joiden perusteella
kolmannen osapuolen viitetddn loukanneen

47 — eBayn tekemi ero ammattimyyjien ja muiden vélilla ei kui-
tenkaan vilttimittd ole yhteneviinen kisitteen “elinkeino-
toiminnassa” kanssa.

48 — Ks. esim. em. asia LT] Diffusion, tuomion 48-50 kohta.
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tavaramerkkid, mielesténi kéytettdessd samaa
tavaramerkkid samoja tavaroita varten ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta on kayt-
tdjan asiana ndyttdd, ettd merkin kéyttd on
laillista, mukaan lukien se, ettd kaytost4 ei ole
haittaa tavaramerkin maineelle.

81. Téamén vuoksi katson, ettd uudelleen
liikkeelle laskemisen vaikutuksena voidaan
olettaa olevan se, ettd silld vahingoitetaan tai
todennédkoisesti vahingoitetaan tavaroiden
tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainet-
ta kaikissa tapauksissa, joissa alkuperiisistd
pakkauksistaan pois otettuja kosmeettisia
valmisteita pidetddn kaupan tai myydédin
elinkeinotoiminnassa, sellaisena kuin se on
madritelty unionin tuomioistuimen oikeus-
kaytdnnossd. Tdstd seuraa, ettd tavaramerkin
haltijan ei tarvitse ndyttdd sitd toteen vaan
todistustaakka péinvastaisesta tilanteesta on
myyjalla. *

82. Mielestini on vaikeaa ndhdé, ettd useam-
man kuin yhden tai kahden kosmeettisen val-
misteen myynti sihkoiselld markkinapaikalla
ei tapahtuisi taloudellisen hy6dyn saamiseksi
ja siten liiketoiminnan, joskin pienimuotoi-
sen, yhteydessa.

49 — Mielestani kéyttdja voisi tayttda todistustaakkansa osoitta-
malla esimerkiksi, etti tavaramerkki on suhteellisen tun-
tematon ja ettd ulkopaillyksissid ei ole mitaan kuluttajille
merkityksellisti tietoa.
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VII Internetin maksullinen indeksointi-
palvelu ja sihkoisen markkinapaikan ylld-
pitdja

A Johdanto

83. Toisin kuin kysymykset yhdesté neljdan,
jotka koskevat “puhtaasti” tavaramerkkiasi-
oita, kysymykset viidestd kymmeneen edel-
lyttavit, ettd tavaramerkkianalyysi ulotetaan
koskemaan tietoyhteiskunnan palveluihin
liittyvid eri seikkoja.

84. Viidettd, kuudetta ja kahdeksatta kysy-
mystd on tarkoituksenmukaista tarkastella
yhdessd. Ne kaikki koskevat tilannetta, jossa
sdahkoisen markkinapaikan ylldpitdja ostaa
hakuoperaattorilta kolmannen osapuolen ta-
varamerkkeja internetin maksullisen indek-
sointipalvelun avainsanoiksi, ja kysymysta
siitd, merkitseeko tdma merkin kéyttod.

85. High Court kysyy ennen kaikkea, pité-
viitko tietyt eBayn liiketoimintamallin osat
sisalldaan sen tai merkitsevatko ne sitd, ettd
sen voitaisiin katsoa olevan vastuussa ensi-
sijaisesta tavaramerkin loukkauksesta sen
jarjestelméssd kaupattujen tavaroiden osal-
ta, jos kolmannen osapuolen tavaramerkin
kéyttdminen ndiden liiketoimien yhtey-
dessé olisi edellyttidnyt tavaramerkin haltijan
suostumusta.
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86. Téssd yhteydessé on paikallaan viitata yh-
distetyissd asioissa Google France ja Google
annettuun tuomioon. Siind unionin tuomio-
istuin katsoi, ettd internetin indeksointipal-
velun tarjoaja, joka tallentaa tavaramerkin
kanssa samanlaisen merkin avainsanana ja
jarjestdd mainosten esittdmisen timin pe-
rusteella, ei kaytd tdtd merkkid direktiivin
89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla. >

87. Unionin tuomioistuin kuitenkin tote-
si yhdistetyissd asioissa Google France ja
Google myos, etta direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettéd tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd mainos-
tajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin
kanssa samanlaisen avainsanan, jonka mai-
nostaja on valinnut maksullisessa internetin
indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta, perusteella sellaisia
tavaroita tai palveluja, jotka ovat samanlai-
sia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
kyseinen tavaramerkki on rekisteroity, kun
internetin keskivertokayttdja ei voi mainok-
sen perusteella saada selville tai voi sen pe-
rusteella vain hankalasti saada selville, ovatko
mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut
periisin tavaramerkin haltijalta tai tahén ta-
loudellisesti sidoksissa olevasta yrityksesta
vai kolmannelta.*!

88. Kuten Google, eBay on tietoyhteiskun-
nan palvelun tarjoaja. Toisin kuin Google,
se el tarjoa internetin maksullista indeksoin-
tipalvelua vaan sdhkoisen markkinapaikan.

50 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomiolauselman
2 kohta ja tuomion 99 kohta.

51 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomiolauselman
1 kohta ja tuomion 99 kohta.

Tédméan markkinapaikan toiminta perustuu
listauksiin, joita jérjestelmén kayttdjat ovat
asettaneet jirjestelmddn myydiakseen tava-
roita muille kéyttgjille. eBayn jérjestelmadn
sisdltyy my6s hakukone, ja haut johtavat ai-
noastaan sen omassa jérjestelmissa tallennet-
tuihin listauksiin.*® eBay ei ole liiketoimien
osapuoli mutta hy6tyy niisté taloudellisesti.

89. Kuten muut mainostajat, jotka kayttavat
internetin indeksointipalvelun tarjoajien tar-
joamia avainsanoihin perustuvan mainonnan
(keyword advertising) jérjestelmida (kuten
Googlen AdWords), eBay valitsee avainsano-
ja, jotka johtavat mainoksiin (sponsoroidut
linkit), joissa on hyperlinkit sen omaan jir-
jestelmédn. Ndma avainsanat voivat kasittda
merkkejé, jotka ovat samoja kuin kolmansien
osapuolten tavaramerkit. Ndiden mainosten
ja sponsoroitujen linkkien tarkoituksena on
tietysti mainostaa eBayn tarjoamia palveluja
ja erityisesti sen sdhkoistda markkinapaikkaa
luomalla kuluttajien mielessd mielleyhtymaén,
jonka mukaan kyseisid merkkituotteita voi
hankkia tdimdn markkinapaikan kautta. Toi-
sin kuin yhdistetyissa asioissa Google France
ja Google annetussa tuomiossa tarkoitetut

52 — On huomattava, etti internetin hakukoneet eivit suorita
hakuja kaikkialla internetissd vaan kyseisen palvelun tarjoa-
jan palvelimille tallennettujen www-sivujen tietokannoissa.
Téamad selittdd osittain sen, miksi sama avainsana voi johtaa ja
yleensi johtaakin erilaiseen "luonnolliseen” linkkien haku-
tulokseen eri hakukoneiden perusteella.
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mainostajat, eBay ei kuitenkaan itse pida ta-
varoita kaupan.

90. Kansallisen tuomioistuimen esittdmiin
viidenteen, kuudenteen ja kahdeksanteen
kysymykseen vastaamiseksi on tarkasteltava
kuutta edellytystd, jotka on selitetty edelld
63 kohdassa.

B Edellytykset tavaramerkkiin perustuviin oi-
keuksiin vetoamiseksi internetin maksullisen
indeksointipalvelun tapauksessa

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan sisil-
tyvit edellytykset

91. Edelld 63 kohdassa mainituista kuudesta
edellytyksestd viiden ensimmaisen osalta ti-
lanne on seuraava. Ensimmaisen edellytyksen
osalta kaikki osapuolet eBaytd lukuun otta-
matta ndyttavit olevan yhtd mieltd siitd, ettd
kyseisten avainsanoiksi hankittujen merkki-
en, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit, na-
kyminen sponsoroiduissa linkeissd merkitsee
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdassa tarkoitettua kayttod. Yhdistetyissé
asioissa Google France ja Google annetun
tuomion perusteella on ndhdékseni tédysin
selvid, ettd eBay kéyttdd merkkejd, jotka ovat
samoja kuin tavaramerkit, kun se valitsee ja
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hankkii niitd avainsanoiksi internetin mak-
sullisen indeksointipalvelun tarjoajalta, jotta
ne nakyisivit sponsoroiduissa linkeissé inter-
netin kayttdjan kirjoittaessa merkin hakuko-
neen verkkosivujen asianomaiseen kohtaan.

92. Toisen, kolmannen ja neljannen edelly-
tyksen * tédyttyminen on mielestini riidatonta
tdssd ennakkoratkaisuasiassa.

93. Muutama listhuomautus on paikallaan
tarkasteltaessa viidettd edellytyst4, jonka mu-
kaan merkkiéd on kéytettdvd samoja tavaroita
tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palve-
lut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity.

94. Ensinnékin on todettava, ettd eBay kéyt-
tdd sen sponsoroituihin linkkeihin johtavia
avainsanoja sdhkoistd markkinapaikkaansa
varten. Toisin sanoen eBayn tavoite on mai-
nostaa omaa palveluaan. On kiistatonta, ettd
tdma palvelu ei ole sama kuin L'Oréalin tava-
ramerkeilld suojatut tavarat. On kiistanalais-
ta, onko tdmd ainoa tavaramerkkioikeuteen
liittyvd merkityksellinen yhteys, jossa avain-
sanoiksi valittuja merkkeja kdytetaan.

53 — Toisin sanoen merkkid on kéytettéva elinkeinotoiminnassa,
sitd on kéytettdva ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
ja merkin on oltava sama kuin tavaramerkki.
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95. L'Oréalin mukaan eBay mainostaa sivuil-
laan kaupan pidettyjé tavaroita jo pelkdstddn
valitsemalla avainsanoiksi merkkejd, jotka
ovat samoja kuin tavaramerkit. Koska spon-
soroidun linkin napsauttaminen ohjaa kéytté-
jan suoraan mainoksiin tai myyntitarjouksiin,
jotka koskevat tavaroita, jotka ovat samoja
kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on re-
kister6ity, sdhkoisen markkinapaikan ylldpi-
tdja kayttad merkkid tavaroita “varten” Rans-
kan, Puolan ja Portugalin hallitukset ovat
esittdneet pitkalti samankaltaisia nakemyksia.

96. eBay viittdd kuitenkin, ettei direktiivin
89/104 5 artiklassa tarkoitetulle suojalle ole
perusteita, koska oikeus on sammunut di-
rektiivin 89/104 7 artiklassa tarkoitetulla ta-
valla. Téssd yhteydessd se huomauttaa, ettd
sekd sdhkoisessd ettd perinteisessid kaupan-
kéynnissd valittdjat kayttavat tavaramerkkeji
mainoksissa ilmoittaakseen yleisélle, ettd ne
osallistuvat tdlld tavaramerkilld varustettu-
jen tavaroiden jalleenmyyntiin. Ei ole mitdin
syytd kieltda tdtd kaytdntod, varsinkin kun
internetin vélittgjilld on kaytettdvissddn vield
vihemmén valvontamekanismeja kuin vé-
littgjilla sahkoisen kaupankdynnin ulkopuo-
lisessa maailmassa. Niiden olisi niin oikeu-
dellisesti kuin kéytdnnossikin mahdotonta
ottaa kéyttoon valvontamekanismeja, joilla
varmistetaan, ettd kukin kaupan pidetty tuote
on moitteeton.

97. Yhdistyneen kuningaskunnan halli-
tus viittdd, ettd merkin, joka on sama kuin

rekisteroity tavaramerkki, kédyttdminen ha-
kuoperaattorin avainsanana ei vélttamatta
tapahdu “tavaroita tai palveluja varten” Jos
nimittdin merkki on hyvin kaukana tava-
roiden myyntitarjouksista, on epidtodenni-
koistd, ettd keskivertokuluttaja yhdistdisi
sen, ettd markkinapaikan ylldpitdja kayttdaa
merkkid sponsoroidussa linkissd, siihen, etté
tavaroita pidetddn myohemmin kaupan tita
merkkié kédyttden. Joka tapauksessa se katsoo,
ettd kdytto ei kuulu direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, jos
keskivertokuluttaja kasittdd markkinapaikan
yllépitdjan merkin kdyton ainoastaan linkiksi
riippumattomien kolmansien osapuolten te-
kemiin tarjouksiin tavaroista, jotka eivit ole
peréisin markkinapaikan yllapitéjélta.

98. Komissio vaittaa lisdksi, ettei kysymys
ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetusta "kaytostd” sellaisia
tavaroita varten, joita kolmannet osapuolet
pitdvdt kaupan sihkoisen markkinapaikan
yllapitdjan verkkosivuilla, vaikka markki-
napaikan yllapitdja “kdyttdd” merkkid tédssa
sadnnoksessd tarkoitetulla tavalla, jos se on
ostanut merkin sen sponsoroiduille linkeille
johtavaksi avainsanaksi.

99. Mielesténi viides edellytys viittaa mer-
kin kayttoon tavaroiden tai palvelujen

I - 6049



JULKISASIAMIES JAASKISEN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-324/09

yksiloimiseksi tai niiden erottamiseksi®
muista tavaroista tai palveluista (joilla on toi-
nen kaupallinen alkuperd). Kuten High Court
toteaa, merkin kéytolld tavaroita tai palveluja
varten tarkoitetaan sen kayttod kyseisten ta-
varoiden ja palvelujen erottamiseksi eli kayt-
tod tavaramerkkind sinénsa.

100. Taméd merkitsee sitd, ettd tavaramerkkié
kaytetddn tavaroita varten seké tavaramerkin
haltijan kéayttdessa sitd erottaakseen tavaransa
kolmannen osapuolen tavaroista ettd kolman-
nen osapuolen kéyttdessd sitd erottaakseen
tavaransa tavaramerkin haltijan tavaroista.
Lisdksi kolmas osapuoli voi kéyttdd tavara-
merkkid erottamaan tavaramerkin haltijan
tavarat muista tavaroista, jotka voivat olla
tai olla olematta kolmannen omia tavaroita.
Jos tdmad analyysi on oikea, my6s vilittdjana
tai markkinapaikan yllapitdjiana toimiva osa-
puoli kédyttad merkkid “tavaroita varten’, jos
se kayttdd merkkia, joka on sama kuin tavara-
merkki, erottaakseen palvelujaan kayttamalla
saatavilla olevat tavarat niistd, jotka eivét ole
saatavilla sen palveluja kéyttamalla.

54 — Tavaramerkin yksilointitehtévéd tai tavaramerkin tehtavid
erottaa tavarat ja palvelut ei yleensé pideti erillddn sen alku-
peritehtavastd. Tavaramerkin kyky4 erottaa tavarat ja palve-
lut muista tavaroista ja palveluista voidaan kuitenkin kéyttaa
my6s muihin tarkoituksiin kuin ndiden alkuperdn osoit-
tamiseen. Esimerkiksi yleiskaukoséatimen kayttoohjeessa
voidaan kéyttad tavaramerkkeji osoittamaan tuotteet, jotka
sopivat yhteen sddtimen kanssa. Ks. tamédn kysymyksen
kasittelysta pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa Pihlaja-
rinne, T., Toisen tavaramerkin sallittu kéytto, Lakimiesliiton
kustannus, Helsinki, 2010, s. 47 ja 48.
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101. Unionin tuomioistuin katsoi yhdis-
tetyissd asioissa Google France ja Google
antamassaan tuomiossa,® ettd useimmissa
tapauksissa internetin kayttdjé, joka kayttaa
tavaramerkin nimeé hakusanana, pyrkii 16y-
tdmaddn tietoja tai tarjouksia niistd tavaroista
tai palveluista, jotka kuuluvat tdimén tavara-
merkin tuottaman suojan piiriin. Kun luon-
nollisten hakutulosten vieressi tai ylédpuolella
esitetddn mainoslinkkeja sivustoille, joilla tar-
jotaan kyseisen tavaramerkin haltijan kilpaili-
joiden tavaroita tai palveluja, internetin kayt-
tdja voi ymmaértad kyseiset mainoslinkit niin,
ettd ne tarjoavat vaihtoehdon tavaramerkin
haltijan tavaroille tai palveluille. Téllaisessa
tilanteessa kyseistd merkkia kiytetddn kilpai-
lijan tavaroita tai palveluja varten.

102. Mielesténi tdtd analyysid voidaan so-
veltaa myos tilanteisiin, joissa kyseiset mai-
noslinkit eivit ole vaihtoehtoisia tavaroita
tarjoavien, tavaramerkin haltijan valittomien
kilpailijoiden linkkejé vaan sahkoéisten mark-
kinapaikkojen, jotka tarjoavat tavaramerkin
haltijan jakeluverkostoon nihden vaihtoeh-
toisen lidhteen samoille tavaramerkilld suoja-
tuille tavaroille.

103. Vaikka yhdyn Yhdistyneen kuningas-
kunnan hallituksen ja komission kantaan silta
osin, ettd markkinapaikan yllapitdja kayttda
tavaramerkkid luonnostaan eritavoin kuin
tavaroiden myyja, mielestdni ei voida katsoa,

55 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 68
ja 69 kohta.
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ettd markkinapaikan yllapitdja ei kayttaisi
tavaramerkkida = markkinapaikalla  kaupat-
tuja tavaroita varten, jos se kéyttdd omassa
mainonnassaan merkkid, joka on sama kuin
tavaramerkki.

104. Tata padtelmad ei muuta se, ettd voi olla
tilanteita, joissa markkinapaikalla ei ole konk-
reettisesti saatavilla tavaramerkilld suojattuja
tavaroita siitd huolimatta, ettd markkinapai-
kan yllapitdja on kayttényt tatd tavaramerkkia
mainostaessaan.

Oikeuskéytintoon perustuvat edellytykset:
kaytto, joka voi aiheuttaa vahinkoa joillekin
tavaramerkin tehtéville

105. Edelld esitetyn tarkastelun perusteel-
la on syytd tutkia, aiheuttaako se, ettd eBay
kéayttdd internetin maksullisen indeksointi-
palvelun verkkosivujen avainsanoina merk-
kejd, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit,
vahinkoa tai voiko se aiheuttaa vahinkoa
joillekin tavaramerkkien tehtaville. Tdmé on
edelld 63 kohdassa mainittu kuudes edellytys.

106. Yhdistetyissd asioissa Google France
ja Google antamassaan tuomiossa unionin
tuomioistuin toisti kannan, jonka mukaan

tavaramerkin keskeisend tehtdvénid on taata
kuluttajalle tai loppukéyttéjalle se, ettd tava-
ramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla
on tietty alkupera, jolloin kuluttaja tai loppu-
kayttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa
kyseisen tavaran tai palvelun muista tavarois-
ta tai palveluista, joilla on toinen alkuperi. >

107. Lisdksi unionin tuomioistuin totesi, ettd
alkuperitehtéville aiheutetaan vahinkoa, kun
“tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen internetin kéyttdja” ei voi tava-
ramerkin kanssa samanlaisen avainsanan nap-
sauttamisen seurauksena nikyvin kolman-
nen osapuolen mainoksen perusteella saada
selville tai voi sen perusteella vain hankalasti
saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut
tavarat tai palvelut periisin tavaramerkin hal-
tijalta tai tdhdn taloudellisesti sidoksissa ole-
vasta yrityksesté vai kolmannelta. *’

108. Mielesténi "tavanomaisesti valistunut ja
kohtuullisen tarkkaavainen internetin kayt-
t4ja” kykenee ymmairtdméédn eron siahkoisen
markkinapaikan, tavaroiden tai palvelujen
suoramyyjén ja tavaroiden ja palvelujen kau-
pallisen alkuperin vélilla. Tam4 perustuu sii-
hen, ettd jokainen markkinataloudessa eldva
aikuinen tietdd erilaisten kaupallisten vilitys-
toimintojen olemassaolosta, kuten jilleen-
myyjistd, meklareista, huutokauppakama-
reista, kirpputoreista ja kiinteistonvalittdjista.
Siten tavaroiden tai palvelujen alkuperdan ei
voida olettaa liittyvdn erehdystd pelkéstdan

56 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 82 kohta.
57 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83
ja 84 kohta.
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sen vuoksi, etté tietty linkki johtaa sahkoisen
markkinapaikan ylldpitdjan mainokseen, jos
mainos ei ole harhaanjohtava ylldpitajan toi-
minnan luonteen osalta.

109. Kansallisen tuomioistuimen asiana on
arvioida tosiseikkoja koskevana kysymys sii-
td, onko eBayn kaltaisten sdhkoisten markki-
napaikkojen toiminnan luonne yleisesti niin
hyvin tunnettua, ettd vahingon aiheuttami-
nen alkuperitehtaville ei ole todenndkoisté
edes silloin, kun markkinapaikan yllapitéjan
luonnetta ei ole selitetty mainoksessa.

110. Pakkauksettomien tai ETA:n ulkopuo-
lelta perdisin olevien tavaroiden tapauksessa
alkuperitehtéville ei voi aiheutua vahinkoa.
Namad ovat aitoja L'Oréalin tuotteita riippu-
matta siitd, loukataanko niiden myyntitar-
jouksella L'Oréalin tavaramerkkid vai ei.
Védrennettyjen tavaroiden osalta arviointi
on pdinvastainen.

111. Alkuperitehtaville aiheutuu vahinkoa
niisséd tapauksissa, joissa markkinapaikalla
kaupatut tavarat ovat vddrennettyja tuottei-
ta. Tama vahinko ei kuitenkaan sellaisenaan
ole seurausta siitd, ettd markkinapaikan yl-
lapitaja kayttdd merkkid avainsanana inter-
netin indeksointipalvelun verkkosivuilla.
Vahinkoa aiheutuu myos tapauksissa, joissa
markkinapaikka nékyy ainoastaan hakuko-
neen luonnollisissa hakutuloksissa eikd myos
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sponsoroiduissa linkeissd tai joissa markki-
napaikan ylldpitéja ei kayttéisi tavaramerkkia
mainonnassaan. Alkuperitehtdville aiheu-
tuvan vahingon syyné on sdhkoisen markki-
napaikan yllapitdjan verkkosivuilla nékyvé
listaus. Kuten selostan jéljempénd, tavara-
merkin kanssa samanlaisten merkkien kaytta-
minen ndissa listauksissa ei merkitse sitd, ettéa
sahkoisen markkinapaikan yllapitdja kayttéi-
si merkkeja kyseisid tavaroita varten, vaan
sitd, ettd markkinapaikan kayttdjat kayttavat
merkkeja.

112. Mainontatehtéville aiheutuvaa vahin-
koa koskevan kysymyksen osalta katson vas-
taavin perustein kuin yhdistetyissd asioissa
Google France ja Google annetussa tuomios-
sa, jossa katsottiin, ettei vahinkoa aiheutunut
indeksointipalvelun sponsoroitujen linkkien
yhteydessd, *® ettd tillaista vahinkoa ei aiheu-
du sdhkoisten markkinapaikkojen kéyttdessa
avainsanoihin perustuvaa mainontaa.

113. Kuten olen jo todennut, védrennettyjen
tuotteiden kaupasta L'Oréalin tavaramerkkeja
kéyttden taytyy aiheutua vahinkoa alkuperi-
tehtéville. Laatu- ja investointitehtdvien osal-
ta on mielestdni selvdd, ettd eBayn kayttdjien
yksittdisistd listauksista, jotka sisaltavit kol-
mansien osapuolten tavaramerkkeja ja jotka
nakyvit eBayn verkkosivuilla, voi aiheutua

58 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
91-98 kohta. Viestintitehtdvin osalta ndyttaa siltd, ettd
oikeuskirjallisuudessa erottamis- ja alkuperitehtévén, mai-
nontatehtévin ja investointitehtdvin katsotaan pitkalti kat-
tavan tdmén tehtdvin osat. Niin ollen sitd ei ole tarpeen
kisitelld tassa erikseen.
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vahinkoa niille tehtdville. Véddrennettyjen
tuotteiden kauppa vahingoittaa ja pakkauk-
settomien tuotteiden kauppa voi vahingoittaa
ylellisyyskosmetiikkaa suojaavien laajalti tun-
nettujen tavaramerkkien mainetta ja siten ta-
varamerkin haltijan tekemié investointeja sen
merkin imagon luomiseksi. Ndin ollen myos
tavaramerkille ominaiselle ja silld ilmaistulle
laadun takaamiselle aiheutetaan vahinkoa.

114. Direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklan pe-
rusteella tavaramerkkid saadaan kuitenkin
kayttdd melko laajasti ilman haltijan suostu-
musta, my0s mainitsemalla se mainoksissa.
Tété seikkaa on dskettdin selvennetty asiassa
Portakabin annetussa tuomiossa, * joka koski
kéytettyjen tavaroiden myyntié.

115. Jos osapuolen on sallittua kayttda kol-
mannen osapuolen tavaramerkkid tai viitata
sithen, ndma toimet eivét voi olla lainvastai-
sia toimijalle, joka ylldpitdd markkinapaikkaa
niitd kdyttdjid varten. * Mielestini on selvid,
ettd esimerkiksi kauppakeskus voi markki-
noinnissaan kéyttdd sen tiloissa toimivien

59 — Em. asia Portakabin, tuomion 91 kohta.

60 — Em. asiassa Dior annetussa tuomiossa (38 kohta) todettiin,
ettd tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sammuttua jil-
leenmyyjélld on oikeus paitsi myydi tavaroita my6s kayttad
tavaramerkkid ilmoittaakseen asiakkaille nididen tavaroiden
laskemisesta uudelleen liikkeelle. Ks. my6s asia C-63/97,
BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok., s. I-905, 54 kohta).

yritysten tarjoamien tavaroiden tai palvelujen
tavaramerkkeja.

116. Jos téllaista kayttod pidettéisiin merki-
tyksellisend tavaramerkin joidenkin tehtavien
osalta, sitd olisi joka tapauksessa pidettdva
sallittuna tavaroiden lajin osoittamiseksi di-
rektiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetulla tavalla tai tarpeellisena
6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetul-
la tavalla sellaisen sidhkoisen markkinapaikan
palvelun tarjoamiselle, jossa tillaisia tavaroita
kaupataan, eikd ylldpitdjan tarvitse tarkistaa
jokaisen tuotteen osalta tavaramerkkiin pe-
rustuvien oikeuksien sammumista 7 artiklan
perusteella. Tavaramerkin haltija ei siten voi
kieltaa tallaista kayttoa.

117. Mielestédni markkinoiden yksittdisten
toimijoiden menettelyyn liittyvid mahdollisia
ongelmia ei periaatteessa voida lukea mark-
kinapaikan ylldpitdjan syyksi, jollei toissijai-
selle vastuulle ole perusteita kansallisen lain-
sdddannon nojalla. Kauppakeskustoimintaa
harjoittava yritys ei voi olla vastuussa, jos sen
tiloissa toimiva ruokakauppa myy pilaan-
tuneita omenia. Tdmdn yrityksen ei myos-
kddn pitdisi katsoa olevan automaattisesti
vastuussa kauppakeskuksessa tapahtuvasta
tavaramerkin loukkauksesta, ja esimerkiksi
valikoivan jakeluverkoston jdsen jatkaa merk-
kituotteiden myyntid, vaikka tavaramerkin
haltija on purkanut jélleenmyyntisopimuksen
vilittémin vaikutuksin. Markkinapaikan ylla-
pitdjalla on oikeus olettaa, ettd sen palveluja

I - 6053



JULKISASIAMIES JAASKISEN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-324/09

kayttavit markkinoiden toimijat toimivat lail-
lisesti ja noudattavat sopimusehtoja, jotka
koskevat markkinapaikan kaytt6d, kunnes
sille annetaan pdinvastaisesta konkreettista
tietoa.

118. Jos markkinapaikan ylldpitdjin luonne
on ilmoitettu riittdvan selvésti internetin ha-
kukoneen hakutuloksissa olevassa mainok-
sessa, se, ettd jotkut tdmén markkinapaikan
kayttdjat saattavat loukata tavaramerkkid,
ei siten sellaisenaan voi aiheuttaa vahin-
koa tdmin tavaramerkin laatu-, viestinté- ja
investointitehtéville.

C Edellytykset sdhkéisen markkinapaikan
yllapitajin  omilla  verkkosivuilla  esitet-
tyyn tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin
vetoamiseksi

119. Selvyyden vuoksi lisdén, ettd jos tavara-
merkin haltijan riitauttama kéytto tarkoittaa
merkin nikymisté sahkoisen markkinapaikan
yllapitdjan verkkosivuilla eikd hakukoneen
sponsoroidussa linkissé, ei kysymys ole kui-
tenkaan sihkoisen markkinapaikan ylldpi-
tdjan vaan markkinapaikan kayttdjien har-
joittamasta tavaramerkin kaytostd tavaroita
varten. Ylldpitdjan toiminta koostuu kéytta-
jien sen jarjestelméddn asettamien listausten
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tallentamisesta ja nayttdmisestd ja kaupante-
koa helpottavan jarjestelmén yllapitdmisesta.
Se ei kdytd tavaramerkkejd sen enempad kuin
sanomalehti, joka julkaisee tavaramerkkeja
mainitsevia luokiteltuja ilmoituksia, joissa
myyjan henkil6llisyytté ei paljasteta vaan sité
on kysyttavd sanomalehdeltd. Vaikka sahkoi-
sen markkinapaikan kayttgjien listaus tavara-
merkeilld suojatuista tavaroista voi aiheuttaa
vahinkoa tavaramerkin alkuperi-, laatu- tai
investointitehtaville, vahingon aiheuttajana
ei voida pitdd markkinapaikan yllapitdjas,
jollei asiassa ole sovellettava kansallisen oi-
keuden sdaannoksié ja periaatteita toissijaises-
ta vastuusta.

120. Liséksi on huomattava, ettd eBayn toi-
minta, joka muodostuu listauksiin sovelletta-
vista haku- ja néyttotoiminnoista, on tekni-
sesti samankaltaista kuin Googlen kaltaisten
internetin hakukoneiden toiminta (ilman
maksullisen indeksointipalvelun tarjoamia
lisamahdollisuuksia), vaikka niiden liiketoi-
mintamalli onkin erilainen. eBayn palvelimil-
la haut liittyvdt markkinapaikan kéyttdjien
tallentamiin listauksiin, kun taas internetin
hakukoneiden haut koskevat internetsivuja,
jotka ne ovat tallentaneet palvelimilleen. Néin
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ollen ndiden toimintojen osalta kolmannen
osapuolen tavaramerkkien kdyttiminen ja
nakyminen eivit ole direktiivin 89/104 5 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua merkin kayt-
tdmistd yhdistetyissd asioissa Google France
ja Google annetussa tuomiossa esitetyistd
syistd. Myo6s markkinapaikan yllépitdja antaa
asiakkaidensa kayttda tavaramerkkien kans-
sa samoja merkkeji kdyttamatta itse kyseisid
merkkeja. !

VIII ETA:n ulkopuolelta periisin olevat
tavarat

121. Seitsemés kysymys koskee kuudennes-
sa kysymyksessd tarkoitetuilla verkkosivuilla
mainostettavia ja kaupan pidettévid tavaroi-
ta, joita ei ole saatettu markkinoille ETA:ssa
tavaramerkin haltijan toimesta tai sen suos-
tumuksella. Ennakkoratkaisua pyytényt tuo-
mioistuin haluaa tietdd, johtaako mainos tai
myyntitarjous, joka on kohdistettu kulutta-
jille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa,
asian kannalta merkityksellisten sddnnosten
soveltamiseen.

61 — Ks. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
55-56 kohta. Johtopditdstd, jonka mukaan maksullisen
indeksointipalvelun tarjoaja ei kaytd merkkid elinkeino-
toiminnassa (tuomion 57 ja 58 kohta), ei kuitenkaan voida
soveltaa markkinapaikan yllapitéjan toimintaan, joka koskee
sen omia verkkosivuja.

122. L'Oréal seké Yhdistyneen kuningaskun-
nan, Puolan ja Portugalin hallitukset ja komis-
sio ovat kaikki sitd mieltd, ettd jos sahkoiselld
markkinapaikalla kaupan pidettyja tavaroita
ei ole vield saatettu markkinoille ETA:ssa ta-
varamerkin haltijan toimesta tai sen suostu-
muksella, kansallisen tavaramerkin tai yh-
teison tavaramerkin antaman yksinoikeuden
soveltamiseksi on kuitenkin riittédvad osoittaa,
ettd mainonta on kohdistettu kuluttajille alu-
eella, jolla tavaramerkki on voimassa.

123. eBayn mukaan kysymys ei voi olla tava-
ramerkin kdytostd EU:ssa, jos ja niin kauan
kuin kyseisid tavaroita ei ole saatettu sielld
markkinoille. Néin ollen ei riitd, ettd mainos
tai myyntitarjous on kohdistettu kuluttajille
alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.

124. Mielestdni muiden osapuolten kuin
eBayn ehdottama vastaus vaikuttaa oikealta.

125. Ensinndkin erityisesti unionin kilpailu-
oikeuden alalla sovelletun vaikutusteorian ®
valossa voidaan todeta, ettd menettelytapa,
joka toteutetaan unionin alueen ulkopuolella
mutta jolla on suoraan oikeudellisesti mer-
kityksellisid vaikutuksia unionin lainsdddan-
non sisédllon kannalta, ei voi jaddd unionin

62 — Ks. yhdistetyt asia89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85
ja 125/85-129/85, Ahlstrom Osakeyhtio ym. v. komis-
sio, tuomio 27.9.1988 (Kok., s. -5193, Kok. Ep. XI, s. 671,
12-14 kohta).
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sddnnosten soveltamisalan ulkopuolelle pel-
kastaan sen vuoksi, ettd téllaisia vaikutuk-
sia aiheuttavat toimet toteutetaan unionin
alueen ulkopuolella.

126. Internetissd toteutettavan palveluntar-
joamisen yhteydessd vaikutusteoriaa on kvali-
fioitava. Koska internetissd tapahtuva viestin-
td on periaatteessa tavoitettavissa kaikkialta,
siahkoiseen kaupankéyntiin ja palveluntarjoa-
miseen olisi muutoin sovellettava lukuisia eri
lainsddddntojd ja immateriaalioikeuksia, jotka
ovat voimassa vaihtelevasti eri alueilla, jolloin
tdhdn toimintaan kohdistuisi hallitsematto-
mia oikeudellisia riskejd ja keskenddn risti-
riitaiset immateriaalioikeudet voisivat saada
kohtuuttoman laajaa suojaa.

127. Toisaalta arvioinnin on oltava toisen-
lainen, jos objektiivisen vaikutuksen lisdksi
my0s kyseisten henkiloiden subjektiivisena
aikomuksena on tuottaa tillaisia vaikutuk-
sia Euroopan unionissa. Muutoin unionin
markkinoihin kohdistuva toiminta voitaisiin
jattda esimerkiksi kuluttajansuojaa, imma-
teriaalioikeuksien suojelua, vilpillistd kilpai-
lua ja tuoteturvallisuutta koskevien unionin
sddnnosten soveltamisalan ulkopuolelle pel-
késtdén sijoittamalla toiminta tai toiminnasta
vastaavan yrityksen toimipaikka kolmanteen
maahan. Témin vuoksi tavaramerkkisuojaa
ei voida rajoittaa tapauksiin, joissa kyseiset
tavarat on saatettu markkinoille Euroopan
unionissa.
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128. Mistd sitten tiedetddn, “kohdistaako”
sahkoinen markkinapaikka toimintansa tietyn
lainkéyttoalueen, tdssa tapauksessa Euroopan
unionin, ostajille? Unionin tuomioistuin ar-
vioi parhaillaan tdtd monimutkaista kysy-
mysté kahdessa vireilld olevassa asiassa. ®

129. Mielestdni tdiméd on tosiseikkoja kos-
keva kysymys, jonka ratkaiseminen kuuluu
kansallisille tuomioistuimille. Opastusta tél-
td osin voidaan etsid vuoden 2001 WIPO:n
yhteisestd suosituksesta, joka koskee méara-
yksid internetissd kiytettdvien tavaramerk-
kien ja muiden tunnusmerkkioikeuksien
suojasta.® Kyseisen yhteisen suosituksen
2 artiklan mukaan merkin kéytto internetis-
sd on ndissd méadrdyksissd tarkoitettua kéyt-
tod jdsenvaltiossa ainoastaan, jos kaytolla
on 3 artiklassa kuvattu kaupallinen vaikutus
kyseisessd jasenvaltiossa. Viimeksi mainitun
artiklan mukaan arvioidessaan, onko mer-
kin kaytolld internetissd kaupallinen vaikutus
jasenvaltiossa, toimivaltaisen viranomaisen
on otettava huomioon kaikki asian kannalta
merkitykselliset olosuhteet. Ndméi olosuhteet
voivat késittdd — niihin rajoittumatta — viisi
padkriteerid, jotka jakautuvat madrayksessi
tasmennettyihin tarkempiin kriteereihin.

63 — Ks. julkisasiamies Trstenjakin 18.5.2010 antamat ratkaisu-
ehdotukset asiassa C-585/08, Pammer ja asiassa C-144/09,
Hotel Alpenhof.

64 — http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/
pub845.htm
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IX Tietojen tallennuspalvelun (hosting)
tarjoajaa koskeva poikkeus

130. Yhdekséds kysymys koskee sitd, missd
madrin, jos ylipaatddn, eBay voi vedota sdh-
koista kaupankédyntia koskevan direktiivin
2000/31 14 artiklassa sdddettyyn vastuun-
rajoitukseen tietojen siilytyksestd. Kysymys
sindnsd on uusi unionin tuomioistuimelle,
mutta kuten olen todennut, toissijaista vas-
tuuta koskevia kysymyksid on kasitelty ja
ratkaistu jdsenvaltioiden ja muiden maiden
tuomioistuimissa.®® On syyti tuoda esille
tiettyjd direktiivin 2000/31 yleispiirteitd, jotta
14 artiklan tulkinta voidaan esittdd oikeassa
yhteydessa. %

131. Direktiivin 2000/31 1 artiklan mukaan
sen tavoitteena on edistda sisimarkkinoiden
moitteetonta toimintaa varmistamalla tieto-
yhteiskunnan palvelujen vapaa liikkuvuus ja-
senvaltioiden vililld 1dhentdmallé siind maa-
rin, kuin se on tarpeen mainitun tavoitteen
toteuttamiseksi, tiettyja tietoyhteiskunnan
palveluihin sovellettavia kansallisia sddnnok-
sid, jotka koskevat sisdémarkkinoita, palvelun
tarjoajien sijoittautumista, kaupallista vies-
tintdd, sdhkoisessi muodossa tehtivida sopi-
mubksia, vilittdjien vastuuta, kiytdnnesdanto-
ja, tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa

65 — Ks. edelli alaviite 33.

66 — Vaikka kyseinen direktiivi on annettu kymmenisen vuotta
sitten, vain muutamassa unionin tuomioistuimen tuomiossa
on tulkittu sen sddnnoksii.

riitojen ratkaisemista, oikeussuojakeinoja ja
jasenvaltioiden vilistd yhteistyota.

132. Direktiivin 2000/31 soveltamisala on
laaja. Direktiivin sddnnokset vaikuttavat
useilla eri oikeudenaloilla, joskin se koskee
ndill aloilla ainoastaan tiettyjé erityisid kysy-
myksig; silld tavoiteltu yhdenmukaistaminen
on samaan aikaan sekd horisontaalista etté
yksityiskohtaista.

Poikkeuksen soveltaminen sahkoisen markki-
napaikan ylldpitdjaan

133. Yhdeksénnen kysymyksen ensimmidi-
nen osa koskee sité, voidaanko poikkeusta so-
veltaa sahkoisen markkinapaikan ylldpitajaan.

134. Direktiivin 2000/31 2 artiklan a alakoh-
dassa olevan mairitelmén perusteella, luettu-
na yhdessé direktiivin 98/34 1 artiklan 2 koh-
dan ja direktiivin 2000/31 johdanto-osan
18 perustelukappaleen kanssa, sdhkoisen
markkinapaikan ylldpitdjin palveluja, joilla

67 — Ks. KOM(2003) 702 lopullinen: Komission kertomus Euroo-
pan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosi-
aalikomitealle — Ensimmaéinen kertomus tietoyhteiskunnan
palveluja, erityisesti sdhkoistd kaupankdyntid, sisaimark-
kinoilla koskevista tietyista oikeudellisista ndkokohdista
8. kesikuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2000/31/EY ("direktiivi sdhkoisestd kau-
pankdynnistd”) soveltamisesta.
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pyritdén helpottamaan yhteyttd kaikenlaisten
tavaroiden myyjien ja ostajien vililla, kuten
eBayn tarjoamia palveluja, voidaan pitad tie-
toyhteiskunnan palveluina, ja ne kuuluvat si-
ten direktiivin 2000/31 soveltamisalaan.

135. Sddnnokset vilittdjind toimivien palve-
lun tarjoajien vastuusta siséltyvit direktiivin
II luvun ("Periaatteet”) 4 jaksoon. Kyseinen
jakso sisdltdd seuraavat neljd artiklaa: 12 ar-
tikla ("Pelkkd siirtotoiminta”), 13 artikla
("Valimuistiin tallentaminen”), 14 artikla
("Sdilytys (hosting’)”) ja 15 artikla ("Yleisen
valvontavelvollisuuden puuttuminen”).

136. Voitaisiin ~ vaittdd, ettd direktiivin
2000/31 12,13 ja 14 artiklan vastuuta koskevat
sdannokset pitdisi ymmartdd vastuuta koske-
viksi poikkeuksiksi ja niitd pitdisi siten tulkita
suppeasti. Mielestdni néin ei valttdmétta ole,
silld monissa jasenvaltioissa palvelun tarjoaja
ei voi olla vastuussa naissé artiklassa tarkoite-
tuissa tilanteissa subjektiivisen tuottamuksen
puuttumisen vuoksi. Siten niissd sddnnoksis-
sd on pikemminkin katsottava selostettavan
tai selvennettdvin voimassa olevaa oikeutta
kuin sdddettdvin sithen poikkeuksia.

68 — Ks. Sorvari, K., Vastuu tekijanoikeuden loukkauksesta eri-
tyisesti tietoverkkoympdristossd, WSOY, Helsinki, 2005,
s. 513-526, jossa kirjoittaja tarkastelee direktiivin 2000/31
taytdntoonpanoa Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa.
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137. Yhdistetyissd asioissa Google France
ja Google annetussa tuomiossa kisiteltiin
internetin maksullisen indeksointipalvelun
tarjoajan vastuuta, kun taas esilld oleva asia
koskee siahkoisen markkinapaikan ylldpitéjan
vastuuta.

138. Yhdistetyissd asioissa Google France ja
Google antamassaan tuomiossa unionin tuo-
mioistuin tulkitsi direktiivin 2000/31 14 ar-
tiklaa direktiivin johdanto-osan valossa.
Unionin tuomioistuimen mukaan direktiivin
johdanto-osan 42 perustelukappaleesta il-
menee, ettd direktiivissd sdddetyt vastuuta
koskevat poikkeukset koskevat ainoastaan
tapauksia, joissa tietoyhteiskunnan palvelun
tarjoajan toiminta on luonteeltaan “puhtaas-
ti teknistd, automaattista ja passiivista’, miké
merkitsee sité, ettd kyseinen palvelun tarjoaja
“ei tunne siirrettdvid tai tallennettavia tietoja
eikd valvo niitd” Néin ollen sen selvittdmisek-
si, voidaanko indeksointipalvelun tarjoajan
vastuuta rajoittaa direktiivin 2000/31 14 ar-
tiklan perusteella, on tutkittava, onko tdméan
palvelun tarjoajan rooli neutraali siten, etté
sen toiminta on puhtaasti teknistd, automaat-
tista ja passiivista, mikd merkitsee sitd, ettd
se ei tunne tallentamiaan tietoja eikd valvo
niitd. %

139. En ole tdysin samaa mieltd tdsta
tulkinnasta.

69 — Yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 113
ja 114 kohta.
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140. Kytkiessddn tietojen tallennuspalvelun
tarjoajan vastuunrajoitusperusteen “neut-
raalisuuteen” unionin tuomioistuin viittasi
direktiivin 2000/31 johdanto-osan 42 perus-
telukappaleeseen. Yhdyn eBayn esittdmiin
epdilyksiin siitd, koskeeko tdmé perustelu-
kappale ylipadtaan 14 artiklassa tarkoitettua
tietojen sdilyttdmista.

141. Vaikka direktiivin johdanto-osan 42
perustelukappaleessa puhutaan monikossa
"poikkeuksista’, siind nékyy viitattavan seu-
raavassa eli 43 perustelukappaleessa kisitel-
tyihin poikkeuksiin. Siind mainitut poikkeuk-
set koskevat — nimenomaisesti — “pelkkad
siirtotoimintaa” ja “vélimuistiin tallentamis-
ta” Talla tavoin luettuna 42 perustelukappa-
le on selkedmpi: siind viitataan “tietoverkon
teknisené operaattorina toimimiseen ja kiyt-
tooikeuden tarjoamiseen viestintaverkkoon,
jossa kolmansien osapuolten antamia tietoja
siirretddn tai talletetaan viliaikaisesti si-
ten, ettd tarkoituksena on pelkdstdidn tieto-
jen siirron tehostaminen” (kursivointi téssé).
Mielestdni télld tarkoitetaan nimenomaan
direktiivin 2000/31 12 ja 13 artiklassa mainit-
tuja "pelkkad siirtotoimintaa” ja “valimuistiin
tallentamista”.

142. Katson, ettd direktiivin 2000/31 14 ar-
tiklassa tarkoitettuja tietojen tallennus-
palvelun tarjoajia koskee pikemminkin 46
perustelukappale, silla kyseisessd perustelu-
kappaleessa viitataan nimenomaisesti tietojen

tallentamiseen. Siten tietojen tallennuspalve-
lun tarjoajan vastuunrajoitukselle ei pitdisi
asettaa ehtoja ja rajoituksia yhdistdmalld se
42 perustelukappaleeseen. Nayttaa siltd, ettd
jos yhdistetyissd asioissa Google France ja
Google annetussa tuomiossa tietojen tallen-
nuspalvelun tarjoajan vastuulle asetettujen
edellytysten katsotaan tédssd tapauksessa so-
veltuvan myos sahkoisiin markkinapaikkoi-
hin, jotka ovat olennainen tekija tietoyhteis-
kunnan sdahkoisen kaupankdynnin palvelujen
kehityksessd, direktiivin 2000/31 tavoitteiden
saavuttaminen vaarantuisi vakavasti ja asetet-
taisiin kyseenalaiseksi.

143. Kuten komissio toteaa perustellusti
suojatun tavaramerkin kanssa samanlaisen
merkin kaytostd sahkoisen markkinapaikan
yllapitdjan verkkosivuilla, kyseisilld verkko-
sivuilla tuodaan esiin tiettyd sisdltod, toisin
sanoen palvelun vastaanottajina olevien myy-
jien tekemien ja niiden pyynnosta tallennet-
tujen tarjousten tekstejd. Jos kayttéjat asetta-
vat listaukset markkinapaikkaan ilman, etté
markkinapaikan ylldpitéja tarkistaa tai valvoo
niitd etukéteen siten, ettd yllapitdjad edustavi-
en luonnollisten henkildiden ja kéyttdjien va-
lilld tapahtuu vuorovaikutusta,” kysymys on
palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen

70 — Tamid on ollut ratkaiseva tekiji saksalaisissa tuomiois-
tuimissa, kun ne ovat katsoneet, etté sdhkoisen markkinapai-
kan yllapitdjat eivit ole rikos- ja vahingonkorvausvastuussa
tavaramerkkejd loukkaavista listauksista, ja rajoittaneet nii-
den vastuun tulevien loukkausten estémiseen kohtuullisissa
rajoissa niiden liiketoimintamallin mukaisesti, sellaisena
kuin se on mééritelty tuomioistuimen antamassa kielto-
tuomiossa. Ks. Rithmkorf, A., "eBay on the European Play-
ing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay’,
(2009) 6:3 SCRIPTed 685, s. 694, http://www.law.ed.ac.uk/
ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.
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tallentamisesta. Tallaisissa olosuhteissa sdh-
koisen markkinapaikan yllapitgjéllé ei ole to-
siasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai
laittomista tiedoista. Ylldpitdjan tiedossa ei
myo6skadn olisi tosiasioita tai olosuhteita, joi-
den perusteella laiton toiminta tai laitto-
mat tiedot olisivat ilmeisid. Siten direktiivin
2000/31 14 artiklassa maaritellyt tietojen tal-
lennuspalvelua ("hosting”) koskevan vastuu-
vapauden edellytykset tayttyisivét.

144. Maksullista indeksointipalvelua ja suo-
jatun tavaramerkin kanssa samanlaisen mer-
kin kayttod siahkoisen markkinapaikan ylla-
pitdjan sponsoroidussa linkissd koskevissa
tapauksissa tietoa ei kuitenkaan ole tallenta-
nut ylldpitéja, joka toimii silloin mainostaja-
na, vaan pikemminkin hakukoneoperaattori.
Naiin ollen direktiivin 2000/31 14 artiklassa
madritellyt tietojen sdilyttdmisen edellytykset
eivit tdyty téltd osin sdhkoisen markkinapai-
kan yllépitdjan osalta.

145. Yhdistetyissa asioissa Google France ja
Google annetussa tuomiossa nikyy katsotta-
van, ettd direktiivin 2000/31 14 artiklassa tar-
koitetun tietojen tallennuspalvelun tarjoajan
pitdisi pysyd neutraalina sdilytettyihin tie-
toihin ndhden. Unionin tuomioistuimelle on
esitetty, ettd eBay ei ole neutraali, koska eBay
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ohjeistaa asiakkaitaan mainosten laatimisessa
ja tarkkailee listausten sisdltoja.

146. Kuten olen selittinyt, "neutraalisuus” ei
néytd olevan direktiivin mukaan tdysin oikea
tapa arvioida tédtd kysymystd. Pitdisin todella
omituisena sitd, ettd jos eBay puuttuu jérjes-
telméssddn listausten siséltoon ja antaa niiden
osalta ohjeita erilaisin teknisin keinoin, se ei
saisi tdmén vuoksi 14 artiklan suojaa kaytté-
jien lataamien tietojen tallentamisen osalta.”

147. Esitén vield yleisenéd toteamuksena di-
rektiivin 2000/31 12, 13 ja 14 artiklassa sddde-
tyista kolmesta poikkeuksesta jotain, joka voi
vaikuttaa ilmeiseltd. Ndiden kolmen artiklan
tarkoituksena on vahvistaa poikkeukset pal-
velun tarjoajan harjoittamille tietyntyyppisille

71 — Direktiivin 2000/31 johdanto-osan 40 perustelukappaleessa
todetaan, ettd timin direktiivin vastuuta koskevat sadnnok-
set eivit saisi estdd asianomaisia osapuolia kehittdmasti ja
panemasta tehokkaasti tdytantoon teknisid suoja- ja tunnis-
tusjdrjestelmid ja digitaalitekniikan mahdollistamia teknisi&
valvontavilineitd yksiloiden suojelusta henkilotietojen kasit-
telyssd ja ndiden tietojen vapaasta liikkkuvuudesta 24.10.1995
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
95/46/EY ja henkilotietojen Kasittelystd ja yksityisyyden
suojasta televiestinnin alalla 15.12.1997 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/66/EY asettamissa
rajoissa.
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toiminnoille. Késittddkseni ei voida katsoa,
ettd niissd on tarkoitus vapauttaa sellaisenaan
tietty palvelun tarjoajan laji.

148. On vaikeaa paitelld, ettd direktiivissa
2000/31 saddettdisiin kolmesta eri toimin-
nan lajista, joihin sovellettaisiin poikkeusta
ainoastaan, jos kutakin niistd harjoitettaisiin
tdysin eristyksissd toisistaan. Jos yksi yritys
harjoittaa vélimuistiin tallentamista ja toinen
tietojen sailyttdmistd, varmasti molemmat va-
pautetaan. Téllainen toimintojen erillisyys voi
kuitenkin olla ddrimméisen harvinaista. Mie-
lesténi tilanteessa, jossa yksi yritys harjoittaa
molempia, mikd ei nédytd olevan mitenkdin
poikkeuksellista tosielamdssd, poikkeuksia
pitdisi soveltaa myds kyseiseen yritykseen.
Saman pitdisi koskea tilannetta, jossa yksi
tai useampi vapautettu toiminta yhdistetdadn
internetin  siséllontuottajien toimintaan.”
Olisi epakaytannollistd rajoittaa poikkeukset
tietyntyyppiseen liiketoimintaan, erityisesti
alalla, joka on jatkuvan ja lihes ennakoimat-
toman muutoksen kohteena. Jo komission
ehdotuksessa direktiiviksi 2000/31 ldhdettiin
tallaisesta eteenpdin suuntautuvasta nike-
myksestd jatkuvasti kehittyvélld alalla.

72 — Palvelun tarjoaja voi esim. myydi asiakkailleen palvelupa-
ketteja, jotka kisittdvit yhteyden internetiin, palvelintilaa
asiakkaan omalle kotisivulle ja siahképostiosoitteen (pal-
velun tarjoaminen) sekd www:n aloitussivuksi palvelun
tarjoajan oman portaalin omine palveluineen (sisdllon
tarjoaminen). Ks. em. Sorvari, K., s. 66. Tdssd esimerkissd
palvelun tarjoaja tarjoaisi "pelkén siirtotoiminnan” ja "vili-
muistiin tallentamisen” lisdksi myos tietojen sailyttamisti ja
sisdllon tuottamista.

149. Mielesténi ei ole mahdollista méarittaa
sellaisen liiketoimintamallin osatekijoit4, joka
sopisi tdydellisesti tietojen sailyttdmisté kos-
kevaan poikkeukseen. Ja vaikka se olisi mah-
dollista, tdnd pédivand esitetty madritelma ei
todennikoisesti olisi kovin pitkéikdinen. Sen
sijaan pitdisi keskittyd toiminnan tyyppiin
ja todeta selvasti, ettd vaikka tietyt palvelun
tarjoajan toiminnat vapautetaan vastuusta,
kuten direktiivin tavoitteiden toteuttamiseksi
pidetéén tarpeellisena, kaikkia muita toimin-
toja ei ole vapautettu ja niihin sovelletaan ja-
senvaltioiden “tavallisia” vastuujérjestelmid,
kuten vahingonkorvausvastuuta ja rikos-
oikeudellista vastuuta.

150. Kun hyviksytéddn, ettd palvelun tarjoa-
jan tietyt toiminnat vapautetaan vastuus-
ta, kddnteisesti tdimé merkitsee siis sitd, etté
poikkeuksen ulkopuolelle jdavdat toiminnat
voivat johtaa vastuuseen kansallisen oikeu-
den perusteella.

151. Siten eBayn kannalta asiakkaan toi-
mittamien tietojen sdilyttdmiseen voidaan
hyvin soveltaa poikkeusta, jos direktiivin
2003/31 14 artiklan edellytykset tayttyvit.
Tietojen sdilyttamistd koskeva poikkeus ei
kuitenkaan vapauta eBaytd mahdollisesta
vastuusta, joka voi syntyé sen kiyttdessa in-
ternetin maksullista indeksointipalvelua.
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Poikkeuksen kattamien toimintojen laajuus

152. Yhdeksénnen kysymyksen toisessa osas-
sa ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin
haluaa tietdd, onko sdahkoisen markkinapai-
kan yllapitéjd tilanteessa, jossa sen toiminta
ei késita pelkidstddn direktiivin 2000/31 14 ar-
tiklan 1 kohdassa mainittuja toimintoja vaan
myos niitd pidemmaélle menevid toimintoja,
edelleen vapautettu vastuusta tdmin sdin-
noksen soveltamisalaan kuuluvien toiminto-
jen osalta (samalla kun sitd ei ole vapautettu
vastuusta soveltamisalan ulkopuolelle jadvien
toimintojen osalta), ja mikd on “pidemmal-
le menevien toimintojen” tilanne erityisesti
madrattdessd vahingonkorvausta tai muita
korvauksia vastuun piiriin kuuluvien toimin-
tojen vuoksi.

153. Edelld esitetystd seuraa, ettd yllapi-
tdja on vapautettu vastuusta direktiivin
2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan
kuuluvien toimintojen osalta. Toisaalta sit4 ei
ole vapautettu vastuusta tdmédn soveltamis-
alan ulkopuolelle jadvien toimintojen osalta.
Tété tilannetta on arvioitava asian kannalta
merkityksellisten kansallisen oikeuden sdin-
nosten ja periaatteiden perusteella erityisesti
madrittdessd vahingonkorvausta tai muita
korvauksia vastuun piiriin kuuluvien toimin-
tojen vuoksi.
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Markkinapaikan yllapitéjin velvollisuudet tu-
levien loukkausten yhteydessé

154. Yhdeksdnnen kysymyksen kolmas osa
koskee tilannetta, jossa markkinapaikalla on
jo harjoitettu jotain lainvastaista toimintaa.
Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ky-
syy, mitkd ovat markkinapaikan ylldpitéjan
velvollisuudet tulevien loukkausten yhtey-
dessa téllaisessa tilanteessa.

155. On  huomattava, ettd direktiivin
2000/31 14 artiklan 1 kohdan b alakohta on
ilmaus niin sanottua ilmoitus- ja poistamispe-
riaatteesta. Tietojen siilytyspalvelun tarjoa-
jan on siten toimittava viipymatté laittomien
tietojen poistamiseksi tai niihin padsyn esta-
miseksi saatuaan tosiasiallista tietoa laitto-
masta toiminnasta tai laittomista tiedoista tai
saatuaan tietoonsa tosiasioita tai olosuhteita,
joiden perusteella toiminnan tai tietojen lait-
tomuus on ilmeista.

156. Niin sanottua ilmoitus- ja poistamis-
periaatetta sovellettaessa on otettava huo-
mioon direktiivin 2000/31 johdanto-osan
46 perustelukappale. Sen mukaan tietojen
poistaminen tai niihin pddsyn estdminen on
toteutettava noudattamalla sananvapauden
periaatetta ja tdtd tarkoitusta varten vahvis-
tettuja kansallisia menettelytapoja. Liséksi
direktiivi ei vaikuta jdsenvaltioiden mahdolli-
suuteen vahvistaa erityisid vaatimuksia, jotka
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on viipymatta taytettdvd ennen tietojen pois-
toa tai niiden tekemistd kéyttokelvottomaksi.

157. Todettakoon, ettd sdhkoisen markkina-
paikan kayttdjien markkinapaikkaan asetta-
mat listaukset ovat kaupallisia viestejd, joita
suojataan sellaisinaan unionin perusoikeus-
kirjan 11 artiklan 1 kohdassa vahvistetulla sa-
nanvapautta ja tiedonvilityksen vapautta kos-
kevalla perusoikeudella. Tamé oikeus sisaltaa
mielipiteenvapauden sekd vapauden vastaan-
ottaa ja levittdd tietoja tai ajatuksia viran-
omaisten siihen puuttumatta ja alueellisista
rajoista riippumatta.

158. On selvéd, ettd sananvapaus ja tiedon-
vilityksen vapaus eivit oikeuta loukkaamaan
immateriaalioikeuksia. My0s viimeksi mai-
nittuja oikeuksia suojataan perusoikeuskir-
jassa, sen 17 artiklan 2 kohdassa. Kyseiset
vapaudet merkitsevit kuitenkin sitd, ettd ta-
varamerkin haltijan oikeuksien suojelu séih-
koisen kaupankéynnin yhteydessd ei voi saada
sellaisia muotoja, jotka loukkaisivat sdhkoi-
sen markkinapaikan viattomien kéyttdjien
oikeuksia tai jattdisivat véitetyn loukkaajan
ilman asianmukaisia viite- ja puolustautu-
mismahdollisuuksia.” Mielesténi direktiivin
2000/31 johdanto-osan 46 perustelukap-
paleessa ja 14 artiklan 3 kohdassa viitataan

73 — Ks. eBayn VeRO-ohjelman vaikutusten arvioinnista laillisen
kaupankdynnin osalta Pilutik, S., "eBay’s Secondary Trade-
mark Liability Problem and its VeRO Program’; http://www.
cs.cmu.edu/_dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

nimenomaisesti kansallisiin menettelytapoi-
hin ja annetaan jasenvaltioille oikeus vahvis-
taa erityisid vaatimuksia, jotka on viipymatta
taytettdvd ennen tietojen poistoa tai niiden
tekemistd kéyttokelvottomaksi.

159. Esimerkiksi ~ Suomessa  direktiivin
2000/31 taytdntoonpanoa koskevassa kan-
sallisessa lainsddddannossa sdddetddn valtio-
sadntooikeudellisista syistd,” ettd tietojen
sdilytyspalvelun tarjoajan on poistettava jir-
jestelmédnsé tallennetut tiedot vasta saatu-
aan tietoonsa sitd koskevan tuomioistuimen
madrdyksen tavaramerkin loukkaamista kos-
kevassa tapauksessa taikka, jos kysymyksessi
on tekijdnoikeuden tai ldhioikeuden loukkaa-
minen, saatuaan ilmoituksen oikeudenhalti-
jalta. Jalkimmaisessd tapauksessa kayttéjalla
on mahdollisuus vastustaa poistamista 14
piivin kuluessa.”

160. Voidaan  esittdd, ettd  direktiivin
2000/31 14 artiklassa tarkoitettu tosiasialli-
nen tietoisuus syntyy tuomioistuimen maa-
rdyksen tiedoksisaannilla tai ilmoituksen
vastaanottamisella.’

74 — Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta on vahvistanut
tamén edellytyksen. Ks. lausunto PeVL 60/2001 vp — HE
194/2001 vp.

75 — Huomattakoon, etta kirjelmissaén eBay viittda, ettd erityi-
nen ilmoitus- ja poistomenettely on toteutettu vain Suo-
messa, Ranskassa ja Espanjassa.

76 — Ks. em. Sorvari, K., s. 521-523 ja tietoyhteiskunnan pal-
velujen tarjoamisesta annetun lain (5.6.2002/458) 15, 16
ja20-25 §, www.finlex.fi.
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161. Direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 koh-
dan a alakohtaa tulkittaessa katson, etta “tosi-
asiallista tietoa” koskeva edellytys muodostuu
kahdesta seikasta.

162. On ensinndkin selvdd, ettd palvelun
tarjoajalla taytyy olla tosiasiallista tietoa eiki
pelkka epdilys tai oletus laittomasta toimin-
nasta tai laittomista tiedoista. Lisiksi oikeu-
dellisesti "tiedolla” voidaan nihdékseni viitata
ainoastaan menneisyyteen ja/tai nykyisyy-
teen mutta ei tulevaisuuteen. Niin ollen ti-
lanteessa, jossa tavaramerkkid viitetddn lou-
katun sdhkoiselld markkinapaikalla, tiedon
kohteena on oltava toteutettu tai meneilldan
oleva toiminta taikka olemassa oleva tosiasia
tai olosuhde.

163. Toiseksi tosiasiallista tietoa koskeva
vaatimus ndyttdd sulkevan pois edellytetyn
tiedon. Ei riitd, ettd palvelun tarjoajan olisi
pitanyt tietdd laittomasta toiminnasta tai ettd
tdlld on perusteltuja syité epdillé laitonta toi-
mintaa toteutetun. Tdimé on my6s yhdenmu-
kaista direktiivin 2000/31 15 artiklan 1 koh-
dan kanssa, jossa kielletddn jdsenvaltioita
asettamasta palvelun tarjoajille yleistd vel-
voitetta valvoa siirtdmidén ja tallentamiaan
tietoja tai yleistd velvoitetta pyrkia aktiivisesti
saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia
tosiasioita tai olosuhteita.

I - 6064

164. Niin ollen tosiasiallisella tiedolla tar-
koitetaan palvelun tarjoajalla ulkopuolisen
ilmoituksen tai sen omien vapaaehtoisten
tutkimusten perusteella olevaa tietoa aikai-
semmista tai nykyisistd seikoista, toiminnasta
tai tosiasioista.

165. Ensi arviolta timd ndyttdd sulkevan pois
sen, ettd palvelun tarjoajalla voisi olla tosiasi-
allista tietoa tulevaisuudessa todennékoisesti
tapahtuvista loukkauksista. Pelkddn pahoin,
ettei tilanne ole ndin yksinkertainen.

166. Mielestdni on itsestddn selvdd, ettei
tosiasiallista tietoa siitd, ettd B loukkaa ta-
varamerkkid X, ole silld perusteella, ettd A
loukkaa tai on loukannut tavaramerkkia
X. Tosiasiallista tietoa ei voi liioin olla siit4,
ettd A loukkaa tavaramerkkia Y, koska sen on
todettu loukanneen tavaramerkkia X, vaikka
tavaramerkki kuuluisi samalle haltijalle.

167. Jos kuitenkin A:n on todettu loukan-
neen tavaramerkkid X sdhkoisella mark-
kinapaikalla syyskuussa tekemélldén tar-
jouksella, en pitdisi mahdottomana, ettd
markkinapaikan ylldpitdjélld voitaisiin katsoa
olevan tosiasiallista tietoa seikoista, toimin-
nasta, tosiasioista tai olosuhteista, jos A aset-
taa markkinapaikalle lokakuussa uuden tarjo-
uksen tavaramerkilld X suojatuista samoista
tai samankaltaisista tavaroista. Tallaisissa
olosuhteissa olisi luontevampaa puhua sa-
masta jatketusta loukkauksesta kuin kahdesta
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erillisestd loukkauksesta.” On syytd panna
merkille, ettd 14 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa mainitaan “toiminta” yhtena tosiasial-
lisen tiedon kohteena. Meneilldén oleva toi-
minta kattaa menneisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden.

168. Siten sdahkoisen markkinapaikan yllapi-
tajalla on saman kéyttdjin ja saman tavara-
merkin osalta tosiasiallista tietoa tilanteessa,
jossa sama toiminta jatkuu toisiaan seuraavi-
en listausten muodossa, ja sen voidaan myos
edellyttdad estdvian padsyn kéyttdjan tulevai-
suudessa lataamiin tietoihin. Toisin sanoen
vastuuvapaus ei koske tapauksia, joissa sih-
koisen markkinapaikan ylldpitgjélle on ilmoi-
tettu tavaramerkkid loukkaavasta kaytosta
ja sama kéyttdja jatkaa samaa loukkausta tai
toistaa sen.

X Tuomioistuinten mairiaykset vilittdjid
vastaan

169. Kymmenes kysymys liittyy tavaramer-
kin haltijan mahdollisuuteen saada teollis- ja

77 — On selvag, ettd talld on yhteys siihen, miten loukkauksen
kisitettd tulkitaan kansallisessa oikeudessa, vaikka direktii-
vin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa kaytetyilla
kisitteilld on oltava unionin oikeudessa itsendinen merkitys,
joka ei riipu kansallisen rikos- ja vahingonkorvausoikeuden
Kkasitteista. Esimerkiksi: onko kysymys yhdestd vai use-
asta loukkauksesta, jos A myy ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta i) samanlaisia tavaroita useille asiakkaille, ii)
samalla tavaramerkilld suojattuja samankaltaisia mutta ei
samanlaisia tavaroita tai iii) jos myyntitoiminta kestaa tietyn
ajan ja muodostuu erillisista liiketoimista?

tekijanoikeuksien noudattamisen varmista-
misesta annetun direktiivin 2004/48 11 artik-
lan nojalla tuomioistuimelta médrdys paitsi
tavaramerkkia loukkaavaa kolmatta osapuol-
ta vastaan myos sellaista vilittdjad vastaan,
jonka palveluja on kéytetty rekisteroidyn ta-
varamerkin loukkaamiseksi. Ennakkoratkai-
sua pyytdnyt tuomioistuin haluaa erityisesti
tietdd, edellytetddnko tdssd artiklassa, ettd
kyseinen maiérédys on kiytettdvissd unionin
oikeuden perusteella tulevien loukkausten
estdmiseksi, ja mikali ndin on, mika on saa-
tavissa olevan kiellon laajuus.”® Tdmi on
ensimmadinen kerta, kun unionin tuomio-
istuinta pyydetdan tulkitsemaan direktiivin
2004/48 11 artiklaa.

170. Kaikki osapuolet ovat yhtd mieltd siits,
ettd direktiivissa 2004/48 on sdddetty tuo-
mioistuinten médrayksistd vilittdjid vastaan.
eBay kuitenkin vaittdd, ettd madréys tietojen
sdilytyspalvelun tarjoajaa vastaan voi koskea
ainoastaan maaréttya ja selvasti yksiloityé
yksittdistd siséltod, kun taas muut osapuolet
katsovat, ettd médraykset voivat késittad toi-
menpiteité tulevien loukkausten estdmiseksi.

171. Perustavanlaatuinen haaste direktiivin
2004/48 tulkinnassa liittyy immateriaali-
oikeuksien liian tiukan ja liian l6yhén tay-
tantoonpanon viliseen tasapainoon. Téta

78 — High Court toteaa, etti tatd saiannostd ei ole pantu erityisesti
téytédntoon, koska voimassa olevan lainsdddéannon katsottiin
olevan sen mukainen. Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomiois-
tuin epdilee timén johtopaitoksen oikeellisuutta.
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tehtdvdd on verrattu Odysseuksen matkaan
kahden hirvion, Skyllan ja Kharybdisin vilis-
sd.” Vaikka direktiivid on mahdollista tulkita
siten, ettd sen tavoitteena on vahvan tai hei-
kon tdytantoonpanon ideologian toteuttami-
nen, kaikessa direktiivin 2004/48 tulkinnassa
nayttdisi olevan tarpeen ottaa huomioon sen
3 artikla. Kyseisen artiklan mukaan direktii-
vissd 2004/48 asetetaan jdsenvaltioille ylei-
nen velvoite sddtad tarvittavat toimenpiteet,
menettelyt ja oikeussuojakeinot teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattamisen varmista-
miseksi ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
vddrentdmisestd ja laittomasta kopioinnista
vastaavia vastaan. Niiden toimenpiteiden,
menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on olta-
va riittdvén varoittavia, mutta niilld on véltet-
tavd luomasta esteitd lailliselle kaupankéyn-
nille ja tarjottava takeita niiden vaarinkayton
estdmiseksi.

172. Direktiivin 2004/48 ydinsisallon muo-
dostavat saédnnokset siséltyvit sen II lukuun
(jonka otsikkona on ”Toimenpiteet, menet-
telyt ja oikeussuojakeinot”). Téssd luvussa on
kaksi huomionarvoista jaksoa. Vaikka seka
4 jaksossa ("Turvaamis- ja sdilyttdmistoimen-
piteet” —9 artikla) ettd 5 jaksossa ("Pddasiaa
koskevasta tuomiosta johtuvat toimenpi-
teet”) mainitaan oikeudenloukkaajaa ja vi-
littdjdd vastaan kéytettdvissd olevat toimen-
piteet, ndistd jalkimmaéinen eli 5 jakso on
esilld olevan kysymyksen kannalta erityisen

79 — Ks. Norrgérd, M., "The Role Conferred on the National
Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intel-
lectual Property Rights’, ERA Forum 4/2005, s. 503.
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kiinnostava. Se sisdltad 10 artiklan (korjaa-
vat toimenpiteet), 11 artiklan (kieltotuomiot)
ja 12 artiklan (vaihtoehtoiset toimenpiteet).

173. Direktiivin 11 artiklan kaksi ensimmais-
td virkettd koskevat teollis- tai tekijanoi-
keuden loukkaajaa vastaan saatavissa olevia
kieltotuomioita. Kolmannessa virkkeessd
edellytetddn, ettd tuomioistuimen madrdysta
on mahdollista hakea myos sellaista vdlittd-
jdd vastaan, jonka palveluja kolmannet osa-
puolet kayttivat teollis- tai tekijanoikeuden
loukkaamiseksi. Vilittdjad vastaan annetta-
vien maidrdysten laajuutta ei ole médritelty,
mutta koska tdmé kohta on lisatty tdydenta-
madn kahta ensimmaistd virkettd, mielestini
nditéd kahta virkettd pitdisi kdyttad kolmannen
virkkeen tulkinnassa.

174. On syytd muistaa, ettd direktiivin
2004/48 11 artiklan ensimmadisessé virkkees-
sd edellytetddn, ettd "kun teollis- tai tekijénoi-
keuden loukkauksen toteava oikeuden paitos
on tehty’, jasenvaltioiden oikeusviranomaiset
voivat antaa loukkaajaa vastaan méadrdyk-
sen, jonka “tarkoituksena on kieltdd louk-
kauksen jatkaminen” Tdmdn tekstin sana-
muoto viittaisi loukkauksen konkreettiseen
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toteamiseen ja siihen, ettd loukkaajaa este-
tddn tulevaisuudessa jatkamasta tétd nimen-
omaista loukkausta.

175. Loukkaajaa vastaan saatavissa olevien
médrdysten luonteen osalta unionin lainsdé-
dédnnossd nékyy edellytettavén, ettd oikeu-
den paidtokselld todettu loukkaus voidaan
madraykselld saada padttyméan. Myos uusien
loukkausten estdminen on mahdollista, vaik-
ka direktiivissd kéytetyt ilmaisut ovatkin siltd
osin varovaisempia. Kun otetaan huomioon
viittaus loukkauksen “jatkamiseen’, varo-
vaisempi kielenkédytté “uusien” loukkausten
osalta ja suhteellisuusperiaate, tulkitsen kah-
ta ensimmdistd virkettd siten, ettd unionin
oikeudessa ei mennd niin pitkalle, ettd siind
edellytettéisiin, ettd tuomioistuimen maé-
rdys on mahdollista antaa loukkaajaa vas-
taan mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtu-
vien uusien loukkausten estamiseksi. ®

176. Vilittdjien osalta direktiivin 2004/48
sanamuodon perusteella yksi mahdollinen
tulkinta olisi se, ettd valittdjad vastaan unio-
nin oikeuden perusteella saatavissa olevan
madrdyksen laajuuden ei pitdisi erota louk-
kaajaa vastaan saatavissa olevan méirayksen
laajuudesta.

177. En kuitenkaan ole vakuuttunut timéin
tulkinnan aiheellisuudesta.

80 — Ks. direktiivin 2004/48 johdanto-osan 22, 23, 24 ja 25 perus-
telukappale ja 11 artikla.

178. Nihdékseni direktiivin 2004/48 11 ar-
tiklan ensimmadisen virkkeen soveltaminen
edellyttda, ettd loukkaaja tunnistetaan, minka
jalkeen tatd kielletdadn jatkamasta loukkausta.
Kolmannessa virkkeessi ei kuitenkaan maini-
ta "loukkaajaa” vaan ainoastaan "kolmas osa-
puoli’; joka kayttaa valittajan palveluja teollis-
tai tekijanoikeuden loukkaamiseksi.

179. Tamén sanamuodon valinnalle on ole-
massa hyvd syy: voi olla tapauksia, erityi-
sesti internetin toimintaympdristossd, joissa
loukkaus on ilmeinen mutta loukkaajaa ei ole
tunnistettu. Tiedetdén, ettd kolmas osapuoli
kayttaa valittdjan palveluja teollis- tai tekijan-
oikeuden loukkaamiseksi mutta loukkaajan
todellinen henkil6llisyys jaa epéselvaksi. Tél-
laisissa tapauksissa oikeudenhaltijan oikeus-
turva voi edellyttdd madrdyksen saamista sel-
laista vilittdjad vastaan, jonka henkil6llisyys
on tiedossa ja joka voidaan siten vieda oikeu-
teen ja joka voi estdé loukkauksen jatkamisen.

180. Mielestini unionin oikeudessa ei asete-
ta valittdjaa vastaan annettavan médrdyksen
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laajuuden tai sisdllon osalta mitdén erityi-
sid edellytyksid direktiivin 2004/48 3 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettujen tehokkuutta,
varoittavuutta ja oikeasuhteisuutta koskevien
edellytysten liséksi.

181. Oikeasuhteisuutta koskeva edellytys
estdd mielestdni madrdyksen antamisen vé-
littdjad vastaan tavaramerkin minké tahansa
uusien loukkausten estdmiseksi. En kuiten-
kaan née direktiivissd 2004/48 mitaén sellais-
ta, miké estdisi vilittdjdd vastaan annettavat
madrdykset, joissa sen edellytetdén estdvin
paitsi tietyn loukkauksen jatkaminen myos
saman tai samankaltaisen loukkauksen tois-
taminen tulevaisuudessa, jos tdllaiset maé-
raykset ovat kansallisen oikeuden mukaan
mahdollisia. Ratkaisevaa on tietysti se, etti
vélittdja voi varmuudella tietdd, mitd siltd
edellytetdén, eikd tuomioistuimen maérayk-
sessd aseteta mahdottomia, suhteettomia
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tai lainvastaisia velvoitteita, kuten yleistd
valvontavelvollisuutta.

182. Asianmukaisen rajoituksen méirdysten
lagjuudelle voivat muodostaa samuutta kos-
kevat kaksi edellytystd. Tamd merkitsee sit4,
ettd tavaramerkkid loukanneen kolmannen
osapuolen pitiisi olla sama® ja loukatun ta-
varamerkin pitéisi olla sama kyseessd olevis-
sa tapauksissa. Siten kieltotuomio voitaisiin
antaa vilittdjaa vastaan sen estdmiseksi, ettd
tietty kéyttdja jatkaa tietyn tavaramerkin
loukkausta tai toistaa sen. Tietoyhteiskunnan
palvelun tarjoaja voisi noudattaa téllaista kiel-
totuomiota yksinkertaisesti sulkemalla kysei-
sen kayttéjin asiakastilin. %

81 — Se, ettd tavaramerkkid loukannut kolmas osapuoli olisi
sama, merkitsisi ensisijaisesti samaa henkilollisyyttd,
joka perustuu palvelun tarjoajan jérjestelmissd olevaan
kayttajatunnukseen, jos sellainen on. Lisaksi palvelun
tarjoajalta voidaan edellyttad kohtuullisia toimenpiteitd
useiden kayttdjatunnusten taakse kitkeytyvin kayttajin
todellisen henkil6llisyyden paljastamiseksi. Témé ei mer-
kitsisi direktiivin 2000/31 15 artiklan 1 kohdassa kiellettyd
yleistd valvontavelvollisuutta vaan hyvéksyttdvad erityistd
valvontavelvollisuutta.

82 — Ks. myos kolme saksalaista tapausta, jotka tunnetaan ylei-
sesti nimilld "Internethuutokauppa I, II ja III, BGH I ZR
304/01, 11.3.2004; BGH I ZR 35/04, 19.4.2007 ja BGH I ZR
73/05, 30.4.2008. Kyseisten tuomioiden mukaan sihkoi-
sen markkinapaikan ylldpitdjiin on sovellettava direktiivin
2000/31 14 artiklassa tarkoitettua vastuuvapautta. Niissd
muotoillaan kuitenkin ylldpitdjid vastaan annettaville kiel-
totuomioille laajat kriteerit, jotka voivat soveltamisalansa
osalta aiheuttaa joitakin yhteensopivuusongelmia direktiivin
2000/31 kanssa.
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XI Ratkaisuehdotus

183. Ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Divisionin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

111)

2),3) ja4)

Silloin kun hajuvesi- ja kosmetiikkandytteitd ja naytepulloja, joita ei
ole tarkoitettu myytéviksi kuluttajille, toimitetaan veloituksetta tavara-
merkin haltijan hyvaksymille jélleenmyyjille, ndita tavaroita ei saateta
markkinoille jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmises-
td 21.12.1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
7 artiklan 1 kohdassa ja yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Tavaramerkin haltija voi vastustaa pakkauksettomien tuotteiden las-
kemista uudelleen liikkeelle direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa ja
asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun
hajuvesistd ja kosmeettisista valmisteista on poistettu ulkopééllykset il-
man tavaramerkin haltijan suostumusta, jos ulkopééllysten poistamisen
seurauksena tuotteissa ei ole kosmeettisia valmisteita koskevan jésen-
valtioiden lainsdddannon ldhentdmisestd 27.7.1976 annetun neuvoston
direktiivin 76/768/ETY 6 artiklan 1 kohdassa edellytettyja tietoja tai jos
paéllysteiden poistamista voidaan sellaisenaan pitdd tavaroiden muut-
tamisena tai huonontamisena siitd, millaisia ne ovat alun perin olleet,
tai jos uudelleen liikkeelle laskeminen vahingoittaa tai todennédkéisesti
vahingoittaa tavaroiden tuotekuvaa ja siten tavaramerkin mainetta. Pa&-
asian olosuhteissa timén vaikutuksen olemassaolo voidaan olettaa, jollei
tarjous koske myyjéin selvisti muutoin kuin elinkeinotoiminnassa kau-
pan pitdméd yksittdistd tuotetta tai muutamaa tuotetta.
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Jos elinkeinonharjoittaja, joka yllapitad sdhkoistd markkinapaikkaa, ostaa haku-
koneoperaattorilta oikeuden kéyttdd avainsanana merkkid, joka on sama kuin re-
kisterdity tavaramerkki, jolloin merkki nakyy hakukoneen kayttéjille sponsoroi-
dussa linkissg, joka johtaa sdhkoisen markkinapaikan yllapitdjan verkkosivuille,
merkin niakyminen sponsoroidussa linkissd merkitsee direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitettua merkin kayttod

Jos edelld viidennessa kysymyksessd tarkoitetun sponsoroidun linkin napsaut-
taminen johtaa kédyttdjan suoraan sellaisten tavaroiden mainoksiin tai myynti-
tarjouksiin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisterdity,
sellaisen merkin perusteella, jonka muut osapuolet, joista osa loukkaa tavara-
merkkid ja osa ei kyseisten tavaroiden tyypin mukaan, ovat asettaneet verkko-
sivuille, tdimé merkitsee sitd, ettd sihkoisen markkinapaikan ylldpitdja kayttaa
merkkid tavaramerkkid loukkaavia tavaroita 'varten’ direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla, mutta kaytolla ei ole kielteisia vaikutuksia tavaramer-
kin tehtdviin, jos jarkevé keskivertokuluttaja ymmartdd sponsoroituun linkkiin
sisdltyvien tietojen perusteella séhkoisen markkinapaikan ylldpitdjén tallentavan
jarjestelmédnsa kolmansien osapuolten mainoksia tai myyntitarjouksia.

Jos sédhkoiselld markkinapaikalla kaupan pidettyja tavaroita ei ole vield saatet-
tu markkinoille Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan toimesta tai sen
suostumuksella, kansallisen tavaramerkin tai yhteison tavaramerkin antaman
yksinoikeuden soveltamiseksi on kuitenkin riittdvdd osoittaa, ettd mainonta on
kohdistettu kuluttajille alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa.

Jos tavaramerkin haltijan riitauttama kaytto tarkoittaa merkin nékymistéd sahkoi-
sen markkinapaikan ylldpitédjan verkkosivuilla eikd sponsoroidussa linkissd ha-
kukoneoperaattorin verkkosivuilla, sahkoisen markkinapaikan yllapitéja ei kdyta
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merkkia tavaramerkkia loukkaavia tavaroita 'varten’ direktiivin 89/104 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla.

Edelld viidennesséd kysymyksessa tarkoitettu kdytto ei muodostu tietoyhteiskun-
nan palveluja, erityisesti sihkoistd kaupankayntid, sisimarkkinoilla koskevista
tietyistd oikeudellisista ndkokohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 'palvelun
vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisesta’ sdéhkoisen markkinapaikan
yllapitdjan toimesta tai sisdlld sitd, kun taas kuudennessa kysymyksessa tarkoitet-
tu kéytto voi muodostua téllaisesta tallentamisesta tai sisaltdad sen.

9b) Jos kiyttd ei muodostu yksinomaan direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan

9¢)

soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista mutta sisiltda téllaisia toimintoja, sdh-
koisen markkinapaikan ylldpitédja on vapautettu vastuusta siltd osin kuin kaytto
muodostuu tillaisesta toiminnasta, mutta téllaisesta kiytostd voidaan madrata
maksettavaksi vahingonkorvausta tai muuta korvausta kansallisen oikeuden pe-
rusteella vastuun piiriin kuuluvien toimintojen vuoksi.

Kysymyksessé on direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasi-
allinen tieto’ laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista tai tosiasioiden tai
olosuhteiden ’tiedossa’ oleminen, kun sahkoisen markkinapaikan yllapitajélla on
tieto siité, ettd tavaroita on mainostettu, pidetty kaupan ja myyty sen verkkosi-
vuilla siten, etté rekisterdityd tavaramerkkié on loukattu, ja ettd sama verkkosi-
vujen kayttdja todenndkoisesti jatkaa tdmédn rekisteroidyn tavaramerkin louk-
kauksia samojen tai samankaltaisten tavaroiden osalta.
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10) Jos kolmas osapuoli on kéyttanyt verkkosivujen ylldpitdjan kaltaisen vilittdjan
palveluja loukatakseen rekisterdityd tavaramerkkid, teollis- ja tekijanoikeuk-
sien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 11 artiklassa edellytetéddn, ettd jasenvalti-
ot varmistavat, ettd tavaramerkin haltija voi saada vilittdjda vastaan tehokkaan,
varoittavan ja oikeasuhteisen tuomioistuimen méérédyksen sen estdmiseksi, ettd
tama kolmas osapuoli jatkaa tatd loukkausta tai toistaa sen. Tallaisia méaardyksia
koskevat edellytykset ja menettelyt mairitelldan kansallisessa lainsdddannossa”
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