TUOMIO 25.3.2010 — ASIA C-278/08

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

25 paivand maaliskuuta 2010*

Asiassa C-278/08,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnosti, jonka Ober-
ster Gerichtshof (Itdvalta) on esittanyt 20.5.2008 tekemaéllddn paatokselld, joka on saa-
punut unionin tuomioistuimeen 26.6.2008, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH

vastaan

Giinter Guni ja

trekking.at Reisen GmbH,

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

toimien kokoonpanossa: ensimmaéisen jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuoma-
rit E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari) ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: M. Poiares Maduro,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa ja 7.5.2009 pidetyssa istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH, edus-
tajanaan Rechtsanwalt W. Wetzl,

— Giinter Guni ja trekking.at Reisen GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt M. Wuko-
schitz,

— Ranskan hallitus, asiamiehindén G. de Bergues ja B. Cabouat,

— Italian hallitus, asiamiehenéén I. Bruni, avustajanaan avvocato dello Stato F. Arena,
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— DPortugalin hallitus, asiamiehindén L. Inez Fernandes ja R. Solnado Cruz,

— Euroopan komissio, asiamiehenééin H. Krdamer,

padtettyéddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

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

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtio Die BergSpechte Out-
door Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH (jiljempand BergSpechte) ja
yhti6 trekking.at Reisen GmbH (jdljempénd trekking.at Reisen) sekd viimeksi mai-
nitun toimitusjohtaja Giinter Guni ja jossa on kysymys mainoslinkkien esittdmisesti
internetissd sellaisten hakusanojen perusteella, jotka ovat samoja tai samankaltaisia
kuin tavaramerkki.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

s Direktiivin 89/104 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet’,
1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

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

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

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran, joka siséltdd myos vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymastd”

+  Direktiivi 89/104 kumottiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmi-
sestd 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 2008/95/
EY (konsolidoitu versio) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun
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otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, padasian oikeusriitaan sovelletaan
kuitenkin direktiivid 89/104.

Péddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Indeksointipalvelu AdWords

Kun internetin kayttgjé suorittaa haun yhden tai useamman sanan perusteella, haku-
kone Google esittdd osuvuuden mukaan térkeysjarjestyksessé sivustot, jotka vai-
kuttavat vastaavan parhaiten néitd sanoja. Kyseessd ovat niin sanotut luonnolliset
hakutulokset.

Googlen tarjoama AdWords-niminen maksullinen indeksointipalvelu mahdollis-
taa lisdksi sen, ettd talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valit-
semalla saada aikaiseksi sen, ettd tilanteessa, jossa tdmd sana vastaa tai ndmé sanat
vastaavat internetin kayttdjan hakukoneelle esittdméssd pyynnossd esiintyvdd sanaa
tai siind esiintyvid sanoja, nédkyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan
sivustolle. Tam& mainoslinkki esitetdédn otsakkeen "ilmoitukset” ("Anzeigen’, Googlen
suomalaisversiossa "sponsorilinkit”) alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollis-
ten tulosten oikealla puolella tai ruudun ylédreunassa kyseisten luonnollisten tulosten
yldpuolella.

Téhén mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Kyseinen linkki ja viesti muo-
dostavat yhdessd mainoksen, joka esitetdén edelld mainitun otsakkeen alla.
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Avainsanojen kdytto pddasiassa

s  BergSpechte on seuraavan itédvaltalaisen sana- ja kuviomerkin haltija:

T BERGSPECHTE

Outdaor-Reisen und Alpinschule Edi Kobimuitlers

9 Téamad tavaramerkki on rekisteroity tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopi-
mukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkaa 25 varten, johon kuuluvat muun muassa vaatteet, luokkaa 39 varten, johon
kuuluu muun muassa matkojen jarjestdminen, ja luokkaa 41 varten (opetus, koulutus,
ajanviete, urheilu- ja kulttuuritoiminnat).

10 trekking.at Reisen jérjestdd BergSpechten tavoin ulkoilumatkoja (vaelluksia, seikkai-
lumatkoja, vuoristoretkii).

n  Kun eréds internetin kayttdja syotti 17.8.2007 ja 25.9.2007 sanat "Edi Kobl-
miiller” hakusanoiksi Googlen hakukoneeseen, otsakkeen “ilmoitukset” alle
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ilmestyi trekking.at Reisenin ilmoitus otsakkeella "Trekking- und Naturreisen”
(vaellus- ja luontoretket).

Kun erds internetin kéyttdja syotti 29.8. ja 25.9.2007 sanan "Bergspechte” hakusanaksi
kyseiseen hakukoneeseen, trekking.at Reisenin ilmoitus ilmestyi otsakkeen "ilmoi-
tukset” alla otsakkeella "Athiopien mit dem Bike” (Etiopia polkupyorélla).

Landesgericht Wels maérasi 19.10.2007 trekking.at Reisenia koskevista turvaamis-
toimista, joissa sitd kiellettiin ohjaamasta kéyttdjia sen omalle kotisivulle sellaisilla
sivuilla olevan linkin kautta, joihin sisaltyvat osumalistat, jotka on saatu syottamalla
internetin hakukoneisiin hakusanat "Edi Koblmiiller” ja/tai "Bergspechte”.

Oberlandesgericht Linz muutti 7.12.2007 tekemalldén paatokselld turvaamistoimia
koskevaa méardystd osittain. BergSpechte, trekking.at Reisen ja Guni tekivit téstd
paatoksestd Revision-valituksen Oberster Gerichtshofiin.

Téssd tilanteessa Oberster Gerichshof paitti lykétd asian késittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, etta tavaramerkkia
kéytetddn tavaramerkin haltijalle varatulla tavalla, kun kyseinen tavaramerkki tai
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sen kanssa samankaltainen merkki (kuten sana- ja kuviomerkin sanaosa) vara-
taan hakukonepalvelussa avainsanaksi, ja siksi syotettdesséd tavaramerkki tai sen
kanssa samankaltainen merkki hakukoneeseen hakusanaksi tietokoneen ruutuun
ilmestyy mainos samoista tai samankaltaisista tavaroista tai palveluista?

2) Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan myontavésti:

a) Joskaytetddn hakusanaa, joka on sama kuin tavaramerkki, samojen tavaroiden
tai palveluiden mainostamiseen, loukataanko télldin tavaramerkin haltijan
yksinoikeutta riippumatta siitd, ndkyyko mainos osumalistalla vai kyseisestd
listasta erotetussa mainostilassa, ja siitd, kutsutaanko sitd 'ilmoitukseksi’?

b) Kiytettdessd merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samankaltaisia
tavaroita tai palveluita varten, tai kaytettdessd tavaramerkin kanssa
samankaltaista merkkid, joka on samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluita varten, riittddko se, ettd mainosta kutsutaan ‘ilmoitukseksi; ja/tai
se, ettei se ilmene osumalistalla vaan siiti erotetussa mainostilassa, sulkemaan
pois sekaannusvaaran?”

Ensimmadisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Pddasiassa on kysymys siitd, ettd merkkejd, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin
tavaramerkki, kédytetdén avainsanoina internetin indeksointipalvelussa ilman tavara-
merkin haltijan lupaa.
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Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tiedustelee ensimmadiselld kysy-
myksellddn lahinnd, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, etté
tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kolmatta esityttdmaéstéd tdmédn tavaramerkin
kanssa saman tai samankaltaisen avainsanan, jonka tdma kolmas on ilman tavaramer-
kin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella mai-
nosta sellaisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity.

Kuten unionin tuomioistuin on todennut yhdistetyissé asioissa C-236/08—C-238/08,
Google France ja Google, 23.3.2010 antamansa tuomion 51 ja 52 kohdassa (Kok.,
s. [-2417), on niin, ettd koska merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi
internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan kayttimé keino timén mainoksen
esittdmisen aikaansaamiseksi, se kayttéa sitéd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetussa “elinkeinotoiminnassa”

Kysymys on liséksi kdytostd mainostajan tavaroita tai palveluja varten, ja ndin on
myds silloin, kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa (em. yhdis-
tetyt asiat Google France ja Google, tuomion 65—73 kohta).

Tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan vastustaa tavaramerkkinsa kanssa samanlaisen
tai samankaltaisen merkin tdllaista kayttod, jos kaikki direktiivin 89/104 5 artiklassa
ja unionin tuomioistuimen tat4 artiklaa koskevassa oikeuskéaytdnnossa télta osin ase-
tetut edellytykset eivit tayty.

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jossa
kolmas kayttda tavaramerkin kanssa samanlaista merkkié sellaisia tavaroita tai palve-
luja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki
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on rekisterdity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltda tdma kéytto, jos se voi aiheut-
taa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtévistd (em. yhdistetyt asiat Google France ja
Google, tuomion 79 kohta).

Toisessa tilanteessa, jota tarkoitetaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
jossa kolmas kéyttda tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkid sel-
laisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat
tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltad kyseisen merkin kaytto vain, jos on olemassa sekaannusvaara (em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 78 kohta oikeuskdytantoviittauksineen).

Pidasiassa merkkejd "Edi Koblmiiller” ja "Bergspechte” on kéytetty sellaisista palve-
luista, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki BergSpechte on rekiste-
roity, eli matkojen jarjestamispalveluista.

Niin ollen sen selvittamiseksi, onko sovellettava direktiivin 89/104 5 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa ilmaistua sdént64d vai tamén artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmais-
tua sddntod, on ratkaistava, ovatko merkit "Edi Koblmiiller” ja "Bergspechte” samoja
tai samankaltaisia kuin tavaramerkki BergSpechte.

Téltd osin on todettava, ettd merkkid "Edi Koblmiiller’, jossa toistetaan vain pieni
osa tavaramerkistd BergSpechte, ei voida pitdd samana kuin kyseinen tavaramerkki.
Merkki on nidet sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissa toistetaan ilman
muutoksia tai lisdyksid kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijat tai kun mer-
kin erot tavaramerkkiin nihden ovat kokonaisuutena arvioiden niin vahiisia, etta
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keskivertokuluttaja ei huomaa niité (asia C-291/00, LT] Diffusion, tuomio 20.3.2003,
Kok., s. 1-2799, 54 kohta).

Kansallisen tuomioistuimen tehtavana on kuitenkin arvioida, onko merkki ”Edi Kobl-
miiller” samankaltainen kuin tavaramerkki BergSpechte.

Siltd osin kuin kysymys on merkistd "Bergspechte’; on kiistatonta, ettd siindkdan ei
toisteta kaikkia tavaramerkin muodostavia osatekijoitd. Voidaan kuitenkin katsoa,
ettd taman merkin erot tavaramerkkiin ndhden ovat niin vahaisia, etti keskivertoku-
luttaja ei huomaa niitd timén tuomion 25 kohdassa mainitussa oikeuskdytédnnossa tar-
koitetuin tavoin. Kansallisen tuomioistuimen tehtévani on kaikkien kiytettivissdan
olevien seikkojen perusteella arvioida, onko kyseinen merkki luokiteltava téllaiseksi.

Siind tapauksessa, ettd kyseinen tuomioistuin katsoo, ettd merkki "Bergspechte” ja
tavaramerkki BergSpechte eivdt ole samoja, on, jollei kansallisen tuomioistuimen
suorittamasta arvioinnista muuta johdu, asianmukaista paatelld, ettd kyseinen merkki
on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki.

Johonkin tavaramerkin tehtdvistd kohdistuva vahinko tai vahingon uhka (direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa siéddetty yksinoikeus on annettu
siksi, ettd tavaramerkin haltija voisi suojella silld tavaramerkin haltijana olevia erityis-
intressejé, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki pystyy
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tdyttdmaédn tehtdvinsd. Néin ollen tétd oikeutta saadaan kéyttdd ainoastaan niissd
tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kayttdd merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahin-
koa tavaramerkin tehtéville (ks. mm. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio
12.11.2002, Kok., s. I-10273, 51 kohta; asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009,
Kok., s. I-5185, 58 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
75 kohta).

Téstd oikeuskdytinnostd kdy ilmi, ettd tavaramerkin haltija ei voi kieltdd tavaramer-
kin kanssa samanlaisen merkin kaytto4, jos télla kdytolld ei voida aiheuttaa vahinkoa
millekdén tavaramerkin tehtdvistd (em. asia L’Oréal ym., tuomion 60 kohta ja em.
yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 76 kohta).

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

Silté osin kuin kysymys on tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien kéayttamisesta
avainsanoina internetin indeksointipalvelussa, unionin tuomioistuin on edelld mai-
nituissa yhdistetyissé asioissa Google France ja Google antamansa tuomion 81 koh-
dassa todennut, ettd merkitykselliset tehtévit, joita on tarkasteltava, ovat alkuperin
osoittamis- ja mainontatehtav.
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Unionin tuomioistuin totesi kyseisessd tuomiossa mainontatehtdvin osalta, ettd se,
ettd toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkié kaytetadan AdWord-
sin kaltaisessa indeksointipalvelussa, ei voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin télle teh-
téville (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 98 kohta).

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

Unionin tuomioistuin on katsonut alkuperén osoittamistehtdvan osalta, ettd kysymys
siitd, aiheutetaanko tavaramerkin tille tehtavélle vahinkoa, kun internetin kayttdjille
ndytetddn tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella kolmannen mai-
nos, riippuu erityisesti timdn mainoksen esittdmistavasta. Tavaramerkin alkuperdn
osoittamistehtdville aiheutetaan vahinkoa, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuul-
lisen tarkkaavainen internetin kayttéja ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen
perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai
palvelut peridisin tavaramerkin haltijalta tai tdhan taloudellisesti sidoksissa olevasta
yrityksestd vai kolmannelta (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
83 ja 84 kohta).

Unionin tuomioistuin on téltd osin tdsmentdnyt myds, ettd kun kolmannen mai-
noksessa annetaan ymmartéd, ettd tdiméan kolmannen ja tavaramerkin haltijan valilld
on taloudellinen yhteys, on katsottava, ettd alkuperin osoittamistehtéville aiheute-
taan vahinkoa. Samoin on niin, ettd vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen
yhteyden olemassaoloon, mutta se on siind miérin epdméadrdinen asianomaisten
tavaroiden tai palvelujen alkuperédstd, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen internetin kayttéjd ei voi tietdd mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupal-
lisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan ndhden kolmas vai
painvastoin taloudellisesti siihen yhteydessd, on myds katsottava, ettd tavaramerkin
kyseiselle tehtdville on aiheutettu vahinkoa (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja
Google, tuomion 89 ja 90 kohta).
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Kansallisen tuomioistuimen on ndiden seikkojen valossa arvioitava, ovatko siini
tapauksessa, ettd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettua
sddntod sovelletaan, pidasian tosiseikat luonteeltaan sellaisia, ettd ne aiheuttavat tai
uhkaavat aiheuttaa vahinkoa alkuperidn osoittamistehtéviélle.

Sekaannusvaara (direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)

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

Téstd seuraa, ettd jos pddasiassa sovelletaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ilmaistua sdint64, kansallisen tuomioistuimen on péiteltiv, ettd ole-
massa on sekaannusvaara, kun internetin kéyttijélle ndytetddn tavaramerkin kanssa
samankaltaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, jonka perusteella tavan-
omaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin kéyttdja ei voi saada
selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tar-
koitetut tavarat tai palvelut perdisin tavaramerkin haltijalta tai tdhédn taloudellisesti
sidoksissa olevasta yrityksestd vai kolmannelta.

Tdmidn tuomion 36 kohdassa esitetyt tdismennykset ovat vastaavasti sovellettavissa.
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Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettéd
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin halti-
jalla on oikeus kieltdd mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa
samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin
indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisia
tavaroita tai palveluja, jotka ovat samanlaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, kun internetin keskivertokayttdja ei voi mai-
noksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville,
ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut perdisin tavaramerkin haltijalta tai
tdhén taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksesté vai kolmannelta.

Toisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Kansallinen tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselldén ldhinng, voiko tavara-
merkin haltijalleen antamalla suojalla olla erilainen ulottuvuus sen mukaan, sijait-
seeko tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan perusteella
esitettdavd kolmannen mainos otsakkeen "ilmoitukset” alla vai muualla.

On kiistatonta, ettd péddasia koskee vain merkkien, jotka ovat samoja tai samankal-
taisia kuin tavaramerkki, kéayttoa internetin indeksointipalvelussa, jossa mainokset
esitetddn palvelun tarjoajan hallinnoiman hakukoneen otsakkeen “ilmoitukset” alla.
Niissd olosuhteissa sen suojan tarkastelu, jonka tavaramerkki tuottaa haltijalleen
tilanteessa, jossa kolmansien mainokset esitetdédn muualla kuin otsakkeen ”ilmoituk-
set” alla, on pédasian ratkaisemisen kannalta hyodytonta.
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Toiseen kysymykseen ei timén vuoksi ole tarpeen vastata.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minké vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on paéttdd oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkédyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin naille asianosaisille huo-
mautusten esittamisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida mairatd korvattaviksi.

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

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon lihentimisestd 21.12.1998 annetun
ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltid mainostajaa mainostamasta
kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan,
jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavara-
merkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka
ovat samanlaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki
on rekisterdity, kun internetin keskivertokiyttdji ei voi mainoksen perus-
teella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko
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mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut periisin tavaramerkin haltijalta tai
tiahin taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksesti vai kolmannelta.

Allekirjoitukset
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