INTERNETPORTAL UND MARKETING

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
VERICA TRSTENJAK
10 paivané helmikuuta 2010!

I Johdanto

1. Esilld olevassa asiassa Oberster Gerichts-
hof (Itdvalta) on esittinyt EY 234 artiklan
mukaisen ennakkoratkaisupyynnon, jossa
se pyytdd yhteisdjen tuomioistuinta vas-
taamaan viiteen kysymykseen asetuksen
(EY) N:o 874/2004.* 21 artiklan tulkinnasta.

2. Nama kysymykset on esitetty riita-
asiassa, joka koskee verkkotunnusta “reifen.
eu” ja jossa asianosaisina ovat yritys nimelt
Internetportal und Marketing GmbH, joka
yllapitda verkkosivustoja ja markkinoi tuot-
teita Internetissd (jaljempédnd valittaja), sekd
Reifen-nimisen Benelux-tavaramerkin halti-
ja Richard Schlicht (jéljempéna vastapuoli),
joka aikoo kayttdad tavaramerkkid muun
muassa ikkunoille tarkoitetuissa uusissa
puhdistustuotteissa.®

1 — Alkuperiinen kieli: ranska.

2 — .eu-aluetunnuksen perustamista ja kiyttoda koskevista ylei-
sistd toimintasddnnoistd ja rekisterointid koskevista peri-
aatteista 28.4.2004 annettu komission asetus (EUVL L 162,
s. 40).

3 — Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mukaan tava-
ramerkin nimi muodostuu saksankielisten sanojen “Rei-
nigungsmittel” (puhdistustuotteet) ja “"Fenster” (ikkuna)
kolmesta ensimmiisestd kirjaimesta; Reifen-sana itsessiin
tarkoittaa sen sijaan rengasta.

3. Kysymykset koskevat ldhinnd perustei-
ta, joiden nojalla vahvistetaan asetuksen
N:o 874/2004 edelld mainitussa 21 artiklassa
tarkoitettujen kisitteiden "oikeus’, "oikeutettu
etu” ja "vilpillinen mieli” olemassaolo.

II Asiaa koskevat oikeussdannot

4. Aluetunnuksen “eu  “perustamisesta
22.4.2002 annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002* si-
saltad sen 1 artiklan mukaan yleiset sddnnot
aluetunnuksen "eu” perustamisesta ja muun
muassa rekisterin nimeamisest, ja siind vah-
vistetaan yleiset puitteet, joita rekisterin on
toiminnassaan noudatettava.

5. Asetuksen johdanto-osan 16 perustelu-
kappaleen mukaan yleisilld toimintalinjoilla,
joilla puututaan verkkotunnusten rekistersin-
nilld keinotteluun ja rekister6innin véaarin-
kéyttoon, olisi saddettévd, ettd kansallisen ja/
tai yhteison oikeuden perusteella tunnustet-
tujen tai hyviksyttyjen aiempien oikeuksien

4 — EYVLL113,s. 1.
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haltijat seké julkisyhteisot saavat kayttaa hy-
vikseen erityisen ajanjakson (alkuvaihe), jona
niiden verkkotunnusten rekisterdinti “on
varattu yksinomaan” téllaisille aiempien oi-

keuksien haltijoille seka julkisyhteisoille.

6. Asetuksen N:o 733/2002 5 artiklassa
(Toimintaperiaatteet) sdddetddn seuraavaa:

”1. Komissio hyvaksyy —— aluetunnuksen
.eu 'perustamista ja kayttod koskevat yleiset
toimintasddnnot sekd rekisterointid koskevat
yleiset toimintaperiaatteet. Néihin sdént6ihin
ja periaatteisiin on siséllyttdvd muun muassa

a) tuomioistuinten ulkopuolista riitojen rat-
kaisua koskevat periaatteet;

b) verkkotunnusten rekisteroinnilld keinot-
teluun ja rekisteroinnin vadrinkdyttoon
liittyvét yleiset toimintaperiaatteet, mu-
kaan lukien mahdollisuus rekister6ida
verkkotunnuksia vaiheittain sen varmis-
tamiseksi, ettd kansallisen ja/tai yhteison
oikeuden perusteella tunnustetuilla tai
hyvaksytyilla nimen rekisterdintioikeu-
den saaneilla henkil6illd sekéd julkisyh-
teisoilld olisi riittavd médraaikainen tilai-
suus nimensa rekisterdintiin;

7. Mainitun artiklan mukaisesti annetun ase-
tuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 12 pe-
rustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Yhteison tai kansallisen oikeuden perus-
teella tunnustettujen aiempien oikeuksien
turvaamiseksi olisi otettava kdyttoon vaiheit-
tainen rekisterdintimenettely. Vaiheittainen
rekisterdinti tulisi toteuttaa kahdessa vai-
heessa, jotta aiempien oikeuksien haltijoilla
olisi riittdvdt mahdollisuudet rekisteroida
nimet, joihin heilld on aiemmat oikeudet.
—— Jos verkkotunnuksella on [useampi kuin]
yksi hakija, joista kullakin on nimeen aiempi
oikeus, kyseisen nimen antamisen olisi tapah-
duttava saapumisjarjestyksessd palvelemisen
periaatteella”

8. Asetuksen N:o 874/2004 3 artiklassa
(Verkkotunnuksen rekisterdintipyynnot) sdi-
detddn seuraavaa:

"Verkkotunnusten rekisterdintipyyntéjen on
siséllettdva kaikki seuraavat:

c) pyynnon esittdjin sihkoisessi muodos-
sa esittdmd vakuutus siitd, ettd verkko-
tunnuksen rekister6intipyynté on sen
tietdmyksen mukaan tehty hyvéssd us-
kossa eikéd loukkaa mitddn kolmansien
oikeuksia;
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9. Asetuksen N:o 874/2004 10 artiklassa
(Kelpoiset osapuolet ja nimet, joita ne voivat
rekisteroidd) sdddetdan seuraavaa:

”1. Kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa
tunnustettujen tai vahvistettujen aiempien
oikeuksien haltijat —— voivat rekisteroidé
verkkotunnuksia vaiheittaisen rekisterointi-
jakson aikana ennen kuin .eu-aluetunnuksen
alaisten verkkotunnusten yleinen rekisterdin-
ti alkaa.

‘Aiemmilla oikeuksilla’ tarkoitetaan muun
muassa rekisterdityja kansallisia ja yhteison
tavaramerkkejd, maantieteellisia merkinto-
ja tai alkuperdnimityksid ja, siltd osin kuin
ne on suojattu sen jiasenvaltion kansallisessa
lainsdddannossd, jossa niitd hallitaan, rekis-
terdiméttomid tavaramerkkejd, kaupallisia
merkkejd, yritysten tunnuksia, yhtididen ni-
mié, sukunimié seké suojattujen kirjallisten ja
taiteellisten teosten selvisti erottuvia nimia.

2. Ailemman oikeuden perusteella tehtdva
rekisterdinti koostuu koko sen nimen rekis-
ter6innistd, johon aiempi oikeus kohdistuu,
sellaisena kuin se on kirjoitettuna aineis-
tossa, joka todistaa, ettd téllainen oikeus on
olemassa.

10. Asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa
(Erikoismerkit) sdddetddn seuraavaa:

”Kun rekisteroéiddan koko nimi, joka koostuu
vililyonnein erotetuista sanoista tai sanojen
osista, koko nimen kanssa identtiseksi kat-
sotaan verkkotunnus, joka on muodostettu
yhdistamalld kyseiset sanojen osat toisiinsa
yhdysmerkilla tai kirjoittamalla ne yhteen.

Jos nimi, johon kohdistuu aiempia oikeuksia,
sisdltdd erikoismerkkejé, vililyontejd tai vé-
limerkkejéd, ne on poistettava kokonaan vas-
taavasta verkkotunnuksesta, korvattava yh-
dysmerkeilld tai, jos mahdollista, kirjoitettava
kirjaimin.

Edelld toisessa kohdassa tarkoitetut valilyon-
nit ja vélimerkit siséltdvat seuraavat merkit: ~
@#3% " "&*()+=<>{}[I\/:;7,.?

—— Muilta osin verkkotunnuksen on olta-
va identtinen sen nimen sanojen tai sano-
jen osien kanssa, johon kohdistuu aiempia
oikeuksia”
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11. Asetuksen N:o 874/2004 12 artiklassa
(Vaiheittaisen rekisteréinnin periaatteet) sié-
detdin seuraavaa:

”1. Vaiheittainen rekisterdinti —— saa alkaa
vasta sen jalkeen, kun 6 artiklan ensimmaéisen
kohdan vaatimus on taytetty.

Rekisterin on julkaistava vaiheittaisen rekis-
terdinnin aloittamispédivimaédrd vihintdan
kaksi kuukautta ennen kyseistd paivimaaraa
ja ilmoitettava siitd kaikille akkreditoiduille
rekisterinpitdjille.

2. Vaiheittaisen rekisterdintijakson kesto
on nelji kuukautta. Verkkotunnusten yleisté
rekisterdintid [Landrush period] ei saa aloit-
taa ennen vaiheittaisen rekisterdintijakson
paattymista.

Vaiheittainen rekisterdinti koostuu kahdesta
kahden kuukauden mittaisesta osasta.

Vaiheittaisen rekister6éinnin ensimmaéisessa
osassa verkkotunnuksiksi voidaan hakea pel-
késtdadn rekisteroityja kansallisia ja yhteison
tavaramerkkejd, maantieteellisia merkintoja
ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja nimia
ja kirjainsanoja, ja hakijoina voivat olla ai-
noastaan aiempien oikeuksien tai kayttolupien
haltijat tai 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
julkisoikeudelliset elimet.
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Vaiheittaisen rekisteréinnin toisessa osas-
sa voidaan verkkotunnuksiksi hakea nimia,
jotka voidaan rekister6idd ensimmaéisessd
osassa, sekd nimid, jotka perustuvat kaikkiin
muihin aiempiin oikeuksiin, ja hakijoina voi-
vat olla nédihin nimiin kohdistuvien aiempien
oikeuksien haltijat.

3. Asetuksen 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mu-
kaiseen aiempaan oikeuteen perustuviin
verkkotunnusten rekisterdintipyyntéihin
on liitettdva viittaus siihen kansalliseen tai
yhteison oikeuteen, jonka perusteella oi-
keus nimeen on olemassa, seka kaikki muut
merkitykselliset tiedot, kuten tavaramerkin
rekisterdintinumero, tiedot julkaisusta viral-
lisessa lehdessd sekd rekisterdintinumerot
ammatillisissa tai liike-eldmén jérjestoissd ja
kauppakamareissa.

6. Verkkotunnukseen liittyvén riidan ratkai-
sussa sovelletaan VI luvun sdaannoksid”

12. Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklassa
(Keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden véi-
rinkéytto) sdddetddn seuraavaa:

1. Rekisteroity verkkotunnus voidaan sulkea
asianmukaista tuomioistuinten ulkopuolis|[ta]
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tai tuomioistuimessa kiytavaa menettelya so-
veltaen, jos kyseinen verkkotunnus on ident-
tinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla
samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu
jokin kansallisessa ja/tai yhteison oikeudes-
sa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, kuten
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeudet,
jajos:

b)

verkkotunnuksen haltija on rekisteréinyt
taman verkkotunnuksen ilman oikeuksia
tai oikeutettua etua verkkotunnukseen;
tai

verkkotunnus on rekisterdity tai sitd kay-
tetddn vilpillisessd mielessa.

2. Edelld 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
oikeutettu etu voidaan osoittaa, jos:

b)

verkkotunnuksen haltija on ennen vaih-
toehtoista riidanratkaisumenettelya
koskevaa ilmoitusta kayttinyt verkko-
tunnusta tai verkkotunnusta vastaavaa
nimed tavaroiden tai palvelujen tarjon-
nan yhteydessd tai hdn on suorittanut
osoitettavissa olevat valmistelut tdmén
tekemiseksi;

verkkotunnuksen haltija, joka on yritys,
organisaatio tai luonnollinen henkilo,
on ollut yleisesti tunnettu télla verkko-
tunnuksella my6s ilman kansallisessa ja/
tai yhteison oikeudessa tunnustettua tai
vahvistettua oikeutta;

c)

verkkotunnuksen haltija kayttaa verkko-
tunnusta perustellusti ja ei-kaupallisesti
tai rehdisti ilman aikomusta johtaa ku-
luttajia harhaan tai vahingoittaa sellaisen
nimen mainetta, johon kohdistuu kansal-
lisessa ja/tai yhteison oikeudessa tunnus-
tettu tai vahvistettu oikeus.

3. Edelld 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
vilpillinen mieli voidaan osoittaa, jos:

a)

asianhaarat osoittavat, ettd verkkotunnus
rekister6itiin tai hankittiin etupdissi sen
myymiseksi, vuokraamiseksi tai muulla
tavoin siirtdmiseksi sellaisen nimen halti-
jalle, johon kohdistuu jokin kansallisessa
ja/tai yhteison oikeudessa tunnustettu tai
vahvistettu oikeus, tai jollekin julkisoi-
keudelliselle elimelle; tai

verkkotunnus on rekisterdity, jotta voi-
daan estdd sellaisen nimen haltijaa, johon
kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhtei-
son oikeudessa tunnustettu tai vahvistet-
tu oikeus, tai jotakin julkisoikeudellista
elintd soveltamasta tdtd nimed vastaavas-
sa verkkotunnuksessa, edellyttden etté

i) téllainen rekister6ijan toimintatapa
voidaan osoittaa; tai

ii) verkkotunnusta ei ole kiytetty
asiaankuuluvalla tavalla véhintdén
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kahden vuoden aikana rekisterdinti-
paivastd; tai

iii) tilanteessa, jossa sellaisen verkko-
tunnuksen haltija, johon kohdistuu
jokin kansallisessa ja/tai yhteison oi-
keudessa tunnustettu tai vahvistettu
oikeus, tai julkisoikeudellisen elimen
verkkotunnuksen haltija on vaihto-
ehtoisen  riidanratkaisumenettelyn
kdynnistdmisen aikaan ilmoittanut
aikeestaan kayttaa verkkotunnusta
asiaankuuluvalla tavalla, mutta ei ole
tehnyt niin kuuden kuukauden ku-
luessa vaihtoehtoisen riidanratkaisu-
menettelyn kdynnistdmispéivasta;

¢) verkkotunnus on rekisterdity etupdédssé
kilpailijan ammatillisen toiminnan hai-
ritsemiseksi; tai

d) verkkotunnusta on kéytetty tarkoituk-
sella Internetin kéyttdjien houkuttelemi-
seksi kaupallista hyotyd varten verkko-
tunnuksen haltijan verkkosivustoon tai
muuhun verkko-osoitteeseen luomalla
todenndkoinen sekaannuksen mahdol-
lisuus suhteessa nimeen, johon kohdis-
tuu jokin kansallisessa ja/tai yhteison
oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu
oikeus, tai jonkin julkisoikeudellisen eli-
men nimeen, siten ettd tillaista toden-
nékoistd sekaannusta voi aiheutua verk-
kotunnuksen haltijan verkkosivuston tai
verkko-osoitteen tai verkkosivustossa tai
verkko-osoitteessa sijaitsevan tuotteen
tai palvelun lihteen, sponsoroinnin, kyt-
kosten tai hyviaksynnén osalta, tai
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e) rekisterdity verkkotunnus on henkil6n
nimi, jonka osalta ei ole olemassa osoitet-
tavaa yhteyttd verkkotunnuksen haltijan
ja rekister6idyn verkkotunnuksen vililla.

13. Asetuksen N:o 874/2004 22 artiklas-
sa (Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenette-
ly; jdljempdand ADR-menettely)® sdddetddn
seuraavaa:

”1. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn
voi kdynnistdd mika tahansa osapuoli, jos:

a) rekisterdintiin liittyy keinottelu tai vdi-
rinkéytto 21 artiklassa tarkoitetulla taval-
la; tai

b) rekisterin tekemd pddtds on ristirii-
dassa timin asetuksen tai asetuksen
(EY) N:o 733/2002 kanssa.

5 — Lyhenne on periisin englannin kielen sanoista Alternative
Dispute Resolution, joka tunnetaan paremmin ja jota kiyte-
tdédn enemmén tdman alan erikoiskielessa.
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11. Menettelyssd verkkotunnuksen haltijaa
vastaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen
on padtettdvd verkkotunnuksen sulkemises-
ta, jos se katsoo, ettd rekisterdintiin liittyy
keinottelu tai vdarinkdytt6 21 artiklassa ku-
vatulla tavalla. Verkkotunnus on siirrettiva
valituksen tekijille, jos tdiméd hakee sitd ja
tayttad asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artik-
lan 2 kohdan b alakohdassa sdédetyt yleiset
kelpoisuusperusteet.

13. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenette-
lyn tulokset sitovat osapuolia ja rekisterid,
paitsi jos kolmenkymmenen pédivin ku-
luessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenette-
lyn tuloksen ilmoittamisesta kdynnistetdadn
oikeudenkdyntimenettely”

III Tosiseikat, pddasian oikeudenkiynti ja
ennakkoratkaisukysymykset

14. Valittaja vyllapitdd verkkosivustoja ja
markkinoi tuotteita Internetissd. Voidakseen
rekisterdidd verkkotunnuksia vaiheittaisen
rekisterdinnin ensimméisessd osassa se toi-
mitti Ruotsin tavaramerkkirekisterille hake-
mukset yhteensd 33 saksankielisen yleisni-
men rekister6imiseksi tavaramerkeiksi, joissa
yksittdisten kirjainten edessd ja jdljessd oli eri-
koismerkki "&’, ja hakemukset hyviksyttiin.

Valittajan 11.8.2005 tekemé hakemus koski
sanamerkin "&R&EKIKF&E&N&” rekiste-
rointid kansainvéliseen luokkaan 9 (turvavy6t),
ja rekisterointi tehtiin 25.11.2005.

15. Valittajalla ei ollut koskaan aikomusta
kéyttaa tatd tavaramerkkid turvavoissd, vaan
se oletti EURIDin verkkotunnushakemusten
validointiin valtuuttaman Pricewaterhou-
seCoopers-nimisen yrityksen ilmoituksen
mukaan, ettd kun kyseinen tavaramerkki
rekisterdidddn .eu-aluetunnuksen alaiseksi
verkkotunnukseksi, translitterointisddnnon
mukaan &-merkit on poistettava, ja jiljelle
jad ndin ollen sana "Reifen” (renkaat), jolla ei
sen kisityksen mukaan yleisnimend missdén
tapauksessa ole tavaramerkkioikeudellista
suojaa.

16. Vaiheittaisen rekisteréinnin ensimmai-
sessd osassa valittajalle rekisteréitiin verk-
kotunnus "www.reifen.eu” sen ruotsalaisen
tavaramerkin "&R&E&I&F&E&N&” perus-
teella. Valittaja teki rekisteréintihakemuk-
sen, joka koski 180 verkkotunnusta, jotka
on muodostettu yleisnimistd. Valittaja aikoo
ylldpitad verkkotunnuksen “www.reifen.eu”
alla renkaiden myyntiin tarkoitettua verk-
kosivustoa, mutta ennakkoratkaisua pyyta-
neen tuomioistuimen mukaan se ei ole vield
toteuttanut mainittavia valmistelutoimia sen
perustamiseksi vireilld olevan oikeudenkéyn-
timenettelyn ja sitd edeltineen vaihtoehtoi-
sen riidanratkaisumenettelyn vuoksi. Valitta-
ja ei tuntenut vastapuolta, kun verkkotunnus
rekisterdintiin.
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17. Vastapuoli on sanamerkin "Reifen” (ren-
kaat) haltija; merkkid haettiin 10.11.2005
Benelux-tavaramerkkivirastolta ja se rekis-
terditiin 28.11.2005 luokkaan 3 (pesu- ja val-
kaisuaineet; —— puhdistusaineet, erityisesti
nanohiukkasia sisaltavit ikkunanpuhdistus-
aineet) ja luokkaan 35 (tillaisten puhdistusai-
neiden markkinointia tukevat palvelut).

18. Vastapuoli teki lisdksi 10.11.2005 hake-
muksen sanamerkin “Reifen” rekister6imi-
seksi yhteison tavaramerkiksi luokkaan 3
(aurinkoenergialaitteistojen ikkunapintojen
ja ylapintojen puhdistusaineet, erityisesti
nanohiukkasia siséltévit aineet) ja luokkaan
35 (ikkunapintojen sekd aurinkoenergialait-
teistojen puhdistus kolmansille osapuolille).
Vastapuoli aikoo markkinoida télld tavara-
merkilld koko Euroopassa “ikkunoiden kal-
taisten yldpintojen puhdistusaineita’, joiden
kehittdmisen hédn on antanut BERGOLIN
GmbH & Co KG -nimisen yrityksen tehta-
viksi. Puhdistusliuosta I (REIFEN A) koskeva
néyte oli saatavilla jo 10.10.2006.

19. Vastapuoli riitautti sen, ettd verkkotun-
nus "www.reifen.eu” oli rekisterdity valitta-
jalle tsekkildisessd sovittelutuomioistuimessa,
joka hyviksyi hanen vaatimuksensa 24.7.2006
tekemissdan paitoksessd,® peruutti valitta-
jalta verkkotunnuksen ’reifen” ja siirsi sen
vastapuolelle.

6 — Asiassa 00910.
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20. Sovittelutuomioistuin katsoi, ettd re-
kisteria (EURID) vastaan vireille pannuissa
asioissa sen aikaisempaa oikeuskaytantoa
on analogisesti sovellettava myds nyt esilld
olevassa verkkotunnuksen haltijaa vastaan
vireille pannussa menettelyssd. Kyseisen oi-
keuskaytannén mukaan tavaramerkkiin si-
siltyvdda &-merkkid ei voida poistaa, vaan se
on kirjoitettava kirjaimin. Sovittelutuomiois-
tuin totesi, ettd valittaja on useissa tapauk-
sissa selvistikin halunnut kiertdd asetuksen
N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa
sdddetyn teknisen sddnnén. Sen mukaan va-
littaja oli néin ollen tehnyt riidanalaisen verk-
kotunnuksen rekisteréintihakemuksensa vil-
pillisessa mielessa.

21. Valittaja vaati 23.8.2006 asetuksen
N:o 874/2004 22 artiklan 13 kohdassa sdi-
detyssd maidrédajassa kdynnistiméssddn oi-
keudenkdyntimenettelyssdé ~ tuomioistuinta
toteamaan, ettd .eu-aluetunnuksen alaista
verkkotunnusta ’reifen” ei peruuteta siltd
eika siirretd vastapuolelle, ja toissijaisesti, ettd
24.7.2006 tehty sovittelutuomioistuimen péaa-
tos on lainvastainen, ja erityisesti, ettei sen
tarvitse siirtdd eu-aluetunnuksen alaista verk-
kotunnusta "reifen” vastapuolelle ja ettei siltd
peruuteta kyseessa olevaa verkkotunnusta.

22. Alemmanasteisissa  kansallisissa  tuo-
mioistuimissa esitetyissd asianosaisten ar-
gumenteissa kdsiteltiin pédosin seuraavia
kysymyksié.
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23. Valittaja katsoo, etté rekister6imélld ruot-
salaisen tavaramerkin "&R&E&I&F&E&N&”
asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa
kohdassa sdddetyn translitterointisddnnon
mukaisesti se ainoastaan hyodynsi kyseis-
td sddannostd, jotta se saisi mahdollisimman
hyvan ldhtoaseman vaiheittaisen rekiste-
réinnin ensimmadisessd osassa. Valittajan
mielestd rekisterdintié ei ole tehty asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklassa tarkoitetussa vil-
pillisessé mielessd tai muutoin oikeuden vaa-
rinkéyttoon syyllistyen.

24. Valittaja toteaa nimittdin olevansa sen
rekisterdidyn tavaramerkin haltija, jonka
perusteella se sai verkkotunnuksen “www.
reifen.eu” saapumisjirjestyksessd palvelemi-
sen periaatteen mukaisesti. Valittaja katsoo,
ettd silld on lisdksi oikeutettu etu yleisnimeen
“"Reifen’; koska se aikoo perustaa kyseisen ni-
mityksen alle eri aihealueita siséltavén verk-
kosivuston. Valittaja toteaa myds, ettei se
ole rekisterdinyt verkkotunnusta “reifen.eu”
my0Oskddn estdadkseen vastapuolen toimintaa
Internetissd, etenkddn kun se ei edes tunte-
nut tdméin toimintaa eikd tuotteita. Valittaja
katsoo lopuksi, ettei sen rekisteréimien tava-
ramerkkien ja verkkotunnusten maérélld seka
niiden kaytolld ole merkitystd nyt esilld ole-
vassa asiassa.

25. Valittaja katsoo myos, ettéd vaiheittaisella
rekisteroinnilld pyritddn ainoastaan suojele-
maan aiempien oikeuksien haltijoita, mut-
ta sen tarkoituksena ei ollut, ettd yleisnimia
rekisterdidddn vasta yleisessd rekisterdinti-
vaiheessa. Sen mukaan mikédn ei ndin ollen

estdnyt hakemasta yleisnimien rekisterdintié
verkkotunnuksiksi jo vaiheittaisen rekiste-
réinnin ensimmaéisessé osassa. Valittajan mu-
kaan asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan tois-
ta kohtaa ei ole sovellettu virheellisesti, koska
siind mainitut kolme vaihtoehtoa (poistami-
nen kokonaan, korvaaminen yhdysmerkeilld
tai kirjoittaminen kirjaimin) ovat tasavertai-
sia ja koska ilmaisu ”jos mahdollista” tarkoit-
taa ainoastaan, ettei kolmas vaihtoehto ole
aina mahdollinen.

26. Vastapuoli vaati vaatimuksen hylkddmis-
td, koska se katsoi, ettd valittaja on védrin-
kayttoon syyllistyen ja vilpillisessd mielessé
kiertdnyt asetuksen N:o 874/2004 tavoitetta
estdd verkkotunnusten jirjestelméllinen re-
kisterointivyory ja rekisterdidd yleisnimet
vasta yleisessd rekisterdintivaiheessa. Kun
valittaja on hakenut rekisterdintida suurelle
médrille ndenndisid tavaramerkkejia muu-
hun kuin kaupallisissa toimissa tapahtuvaan
kéyttoon, jotta se voi hakea niiden perus-
teella yleisia verkkotunnuksia jo aiempien
tavaramerkkioikeuksien haltijoille varatussa
vajheittaisen rekisteréinnin ensimmaisessa
osassa ja markkinoida niitd tdmén jilkeen
verkkosivustojen valitykselld, valittaja on vas-
tapuolen mukaan kaapannut verkkotunnuk-
sen (domain grabbing).
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27. Vastapuoli katsoo, ettd valittaja on niin
ikdan tulkinnut tarkoituksellisesti asetuk-
sen N:o 874/2004 11 artiklan toista kohtaa
ilmeisen virheellisesti, silld asianmukaisesti
tulkittuna erikoismerkkida "&” ei olisi saa-
nut poistaa vaan se olisi pitdnyt kirjoittaa
kirjaimin. Vastapuolen mukaan verkkotun-
nus on ndin ollen rekisterdity asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitetussa vilpillisessd mielessd. Yk-
sinomaan verkkotunnuksen etuoikeutettua
rekisterdintid varten haettu nédenndinen tava-
ramerkki ei vastapuolen mukaan ole asetuk-
sen N:o 874/2004 10 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu aiempi oikeus, joten kyseessd oleva
verkkotunnus voidaan sen mielestd peruuttaa
my0s mainitun asetuksen 21 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan nojalla.

28. Ensimmadisend oikeusasteena asiaa kasi-
tellyt tuomioistuin hylkési kanteen, ja muu-
toksenhakutuomioistuin pysytti pédasiassa
annetun tuomion.

29. Valittaja on tehnyt Oberster Gerichtsho-
fiin ylimdédrdisen Revision-valituksen muu-
toksenhakutuomioistuimen tuomiosta. En-
nakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin katsoi,
ettd riidan ratkaisu riippuu yhteison oikeuden
ja varsinkin asetuksen N:o 874/2004 21 artik-
lan tulkinnasta, joten se lykkasi asian kasitte-
lya ja esitti yhteisojen tuomioistuimelle seu-
raavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko asetuksen —— N:o 874/2004 21 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava
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2)

siten, ettd kyseisessd sddnnoksessd tar-
koitettu oikeus on olemassa my®ds silloin,

kun

tavaramerkki, jota ei ole ollut tarkoi-
tus kéyttda tavaroissa tai palveluissa,
on rekisteroity ainoastaan siksi, ettéd
saksankielistd yleisnimeéd vastaavan
verkkotunnuksen rekisterdintia voi-
daan hakea vaiheittaisen rekisterdin-
nin ensimmaisessa osassa?

verkkotunnuksen rekisteréinnin pe-
rusteena oleva saksankielistd yleis-
nimed vastaava tavaramerkki eroaa
verkkotunnuksesta siten, ettd tava-
ramerkissd on erikoismerkkejd, jot-
ka on poistettu verkkotunnuksesta,
vaikka erikoismerkit olisi voitu kir-
joittaa kirjaimin ja vaikka verkkotun-
nus eroaa niiden poistamisen vuoksi
tavaramerkisté siten, ettei niitd voida
sekoittaa toisiinsa?

Onko kyseisen asetuksen —-21 artik-
lan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten,

etta

oikeutettu etu on olemassa ainoas-

taan 21 artiklan 2 kohdan a-c alakoh-
dassa mainituissa tapauksissa?
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Jos edelld esitettyyn kysymykseen vastataan
kieltavésti:

3) Onko asetuksen ——21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu
olemassa myos silloin, kun verkkotun-
nuksen haltija haluaa kayttdd saksan-
kielista yleisnime& vastaavaa verkkotun-
nusta tiettyyn aihealueeseen liittyvilla
verkkosivustolla?

Jos ensimmadiseen ja kolmanteen kysymyk-
seen vastataan myontavasti:

4) Onko asetuksen —-21 artiklan 3 koh-
taa tulkittava siten, etti sen 21 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
vilpillinen mieli voi perustua ainoastaan
edelld mainitun 21 artiklan 3 kohdan
a—e alakohdassa saddettyihin seikkoihin?

Jos edelléd esitettyyn kysymykseen vastataan
kieltavasti:

5) Onko kyseessa asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli
my0s silloin, kun verkkotunnus on re-
kister6ity vaiheittaisen rekisterdinnin

ensimmdisessd  osassa  saksankielistd
yleisnimeéd vastaavan sellaisen tavara-
merkin perusteella, jonka verkkotun-
nuksen haltija on hankkinut ainoastaan
voidakseen hakea verkkotunnuksen re-
kisterdintia vaiheittaisen rekisteréinnin
ensimmadisessd osassa ja saadakseen ndin
etulyontiaseman muihin verkkotunnuk-
sesta kiinnostuneisiin ja mahdollisesti
myo0s kyseessd olevaan merkkiin kohdis-
tuvien oikeuksien haltijoihin ndhden?”

IV Oikeudenkiyntimenettely unionin

tuomioistuimessa

30. Ennakkoratkaisupyynt6 saapui yhteiso-
jen tuomioistuimeen 23.12.2008.

31. Valittaja, vastapuoli, TSekin tasavalta ja
Italian tasavalta sekd Euroopan yhteistjen
komissio ovat esittdneet kirjallisia huomau-
tuksia unionin tuomioistuimen perussddn-
non 23 artiklan mukaisesti ja siind madrétyssé
madréajassa.

32. Valittajan, vastapuolen, TSekin hallituk-
sen ja komission edustajat ja asiamiehet esit-
tivét suullisia huomautuksia 10.12.2009 pide-
tyssd istunnossa.
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V Asianosaisten tirkeimmit argumentit

A Alustavat argumentit

33. Valittaja viittdd ensinndkin, ettd Eu-
ropean Registry for Internet Domains
(EURID) oli hyviksynyt sen tavaramerkkiin
"&RUEKIKF&E&N&” perustuvan oikeuden
verkkotunnuksen “www.reifen.eu” rekiste-
réinnin yhteydessa. Néin ollen vastapuolen
olisi pitdnyt ottaa esiin tdltd osin tehdyt mah-
dolliset virheet rekisterid vastaan asetuksen
N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan nojalla vireille pannussa menettelyssé
eikd itse verkkotunnuksen haltijaa vastaan
vireille pannussa menettelyssi. EURIDin
paatostd rekisterdida verkkotunnus “www.
reifen.eu” valittajalle ei siis timdn mukaan
voida endd ottaa uudelleen tarkasteluun
inter partes -menettelyssa.

B Ensimmdisen kysymyksen a kohta

34. Valittajan mukaan ennakkoratkaisua
pyytineen tuomioistuimen esittdimét nako-
kohdat, jotka koskevat ensimmadisen kysy-
myksen a kohtaa, kuuluvat yksinomaan re-
kisterid vastaan vireille pantavan menettelyn
piiriin. Jos viitteen tietyn verkkotunnuksen
haltija vastaan esittdvd henkilé katsoo, ettéd
rekisteri on tehnyt védrin katsoessaan, etté
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verkkotunnuksen haltijalla oli oikeus alku-
vaiheessa, sen olisi pitdnyt aloittaa menettely
rekisterid vastaan. Muilta osin valittaja eh-
dottaa, ettd ensimmadisen kysymyksen ensim-
maéiseen osaan vastataan myontdvasti.

35. Vastapuolen mielestd tavaramerkki on
ndenndinen silloin, kun sitd ei ole tarkoitus
kayttdad, vaan se rekisteroidddn ainoastaan
tiettyjen lainsdadannollisten etujen saamisek-
si. Sen mukaan téllaisten tavaramerkkien tun-
nustaminen asetuksen N:o 874/2004 10 ar-
tiklan 1 kohdassa tai 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetuiksi oikeuksiksi tar-
koittaisi, ettd kyseisen asetuksen erityissain-
nosten kiertdminen ja véaarinkéytto hyvaksyt-
tédisiin ja sithen jopa kannustettaisiin, vaikka
kyseiset sddannokset on nimenomaan annettu
"todellisten” aiempien oikeuksien haltijoiden
suojelemiseksi. Vditettdessd, ettd tdméd pdi-
madréd ei ole uhattuna silloin, kun verkko-
tunnukseksi rekisterdidadn yleisnimi, ei vas-
tapuolen mukaan oteta huomioon sitd, ettd
asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 1 koh-
dassa tai 21 artiklan 1 kohdan a alakohdas-
sa tarkoitetut aiemmat oikeudet voivat myos
koskea yleisnimia.

36. Tsekin tasavalta, jota Italian tasavalta
padpiirteissdan tukee, katsoo, ettd on ennen
kaikkea ratkaistava, onko padasian oikeuden-
kéynnissd riitautettu tavaramerkki rekisterdi-
ty vilpillisessa mielessi. Se, ettéd tavaramerkki
oli rekisteroity yksinomaan verkkotunnusten
rekisterdinnin ensimmaiiseen osaan osal-
listumisen takaamiseksi, osoittaa TSekin
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tasavallan mielestd, ettd valittaja toimi alus-
ta lahtien epérehellisessd tarkoituksessa ja
tavoitteli jotain muuta padmaarda kuin sitd,
mihin tavaramerkit on tarkoitettu. TSekin ta-
savalta katsoo, ettd valittaja on ndin yrittdnyt
saada perusteetonta etua tai haitata kilpailua.

37. Lisiksi valittaja on sen mielestd tarkoi-
tuksellisesti kédyttdnyt tavaramerkin nimessé
&-merkkejd epitavallisella ja kielenvastaisel-
la tavalla. &-merkkien kaytto keinotteleval-
la ja opportunistisella tavalla kdy ilmi myos
siitd, ettd valittaja rekister6i tavaramerkeiksi
yhteensd 33 yleisnimed kiyttden joka ker-
ta &-merkkid yksittdisten kirjainten vélissa.
Tsekin tasavalta ja Italian tasavalta ovat sitd
mieltd, ettd koska kansallinen tuomioistuin
on péadtynyt toteamaan, ettd kyseessd olevaa
tavaramerkkid ei ole rekisterdity vilpitto-
missd mielessd, tdhdn tavaramerkkiin pe-
rustuvaa oikeutta ei voida pitdd asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitettuna oikeutena.

direktii-
asetuksessa

38. Komissio viittda, etta
vissi 89/104/ETY’  tai

7 — Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnén lihentimisesti
21.12.1988 annettu ensimméinen neuvoston direktiivi (EYVL
1989, L 40, s. 1).

(EY) N:0 40/948 ei sdddet, ettd tietty merkki
voidaan rekister6idé tavaramerkiksi vain, jos
tavaramerkin oletetun haltijan tarkoitukse-
na on kayttdd merkkid tavaramerkkind sen
alle koottuja tavaroita tai palveluita varten.
Niin ollen sill4, ettd tavaramerkki on hankit-
tu yksinomaan siiné tarkoituksessa, ettd sen
perusteella voidaan hakea verkkotunnuksen
rekisterdintida vaiheittaisen rekisterdinnin
ensimmaiisessd osassa, ei ole komission mie-
lestd merkitystd ratkaistaessa, voiko verkko-
tunnuksen haltija, joka on samanaikaisesti
tietyn tavaramerkin haltija, vedota kyseiseen
tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen ase-
tuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa sdddetyssd ensimmaéisessé
mahdollisuudessa tarkoitetulla tavalla.

39. Komissio korostaa, ettd vaikka silld,
ettd tavaramerkin perusteella rekisteroity
verkkotunnus vastaa johonkin yhteison vi-
rallisista kielistd kuuluvaa yleisnimed, voisi
olla direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan
b—d alakohdan tai asetuksen N:o 40/94 7 ar-
tiklan 1 kohdan b-d alakohdan yhteydessa
merkitystd esimerkiksi ratkaistaessa, onko
ehdoton hylkédysperuste esteend itse tavara-
merkin rekisterdinnille, tdlld seikalla ei ole
merkitystd asetuksen N:o 874/2004 sovelta-
misen yhteydessa.

8 — Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston ase-
tus (EYVL 1994, L 11, s. 1). Asetus on kumottu ja korvattu
yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan
13.4.2009. Kyseinen asetus on kuitenkin ainoastaan kodi-
fioitu toisinto, jossa ei ole muutettu tirkeimpien si@nndsten
siséltod.
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40. Komissio muistuttaa lisiksi, ettd yhtei-
sbjen tuomioistuimen oikeuskéytdnnén mu-
kaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohta eivit esté sellaisen merkin rekis-
terointid jasenvaltiossa kansallisena tavara-
merkkind, joka muodostuu toisessa jasenval-
tiossa puhutusta kielestd lainatusta sanasta,
jolta puuttuu télla kielelld erottamiskyky tai
joka on télla kielelld niitd tavaroita ja palve-
luja kuvaileva, joita varten rekisterointid on
haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhma
siind jdsenvaltiossa, jossa rekisterdintid on
haettu, kykenee ymmartdmaén tdimén sanan
merkityksen.’

C Ensimmdisen kysymyksen b kohta

41. Valittaja  katsoo, ettd  asetuksen
N:o 874/2004 11 artiklassa sdddetyt kolme
vaihtoehtoa ovat tasavertaisia, mikd johtuu
mainitun artiklan sanamuodosta. Muilta osin
valittaja kyseenalaistaa myos sen, toimiko
vastapuoli tavaramerkkinsd rekisteréimisen
yhteydessi vilpittoméssd mielessd, ja katsoo,
ettd rekisterdinnin ainoana tarkoituksena oli
saada parempi ldhtéasema verkkotunnuksen
"www.reifen.eu” saamiseksi.

42. Vastapuoli katsoo, ettd rekisteroity tava-
ramerkki ja riidanalainen verkkotunnus eivit
ole identtisid, koska erikoismerkki "&” olisi
pitanyt sen mielestd ilmaista sanalla "und”

9 — Asia C-421/04, Matratzen Concord,
(Kok., s. I-2303).

tuomio 9.3.2006

I - 4888

”e 9

("ja”), eika sita olisi pitdnyt poistaa. Ndin ollen
valittajalla ei vastapuolen mukaan ole mitéin
oikeutta verkkotunnukseen "www.reifen.eu’”.

43. TSekin tasavallan mukaan mairitettiessa
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun oikeuden olemas-
saoloa ei ole suurtakaan merkitysté silld, mité
translitterointisdéntojé valittaja on kéyttdnyt
tavaramerkin muuntamisessa verkkotun-
nukseksi. Asetuksen N:o 874/2004 11 ar-
tiklassa ei T$ekin tasavallan mukaan ase-
teta etusijalle yhtdkddn erikoismerkkien
translitterointimahdollisuutta.

44, Ttalian tasavallan mielestd oikeuksia ei
ole olemassa silloin, kun tavaramerkki, jo-
hon verkkotunnuksen rekisteréinti perustuu,
eroaa verkkotunnuksesta sen vuoksi, ettd se
sisdltda erikoismerkkejé, jotka on verkkotun-
nuksesta poistettu.

45. Komissio vastaa samalla kertaa ensim-
maiisen kysymyksen b kohdan yhteen osaan
sekd toiseen ja viidenteen kysymykseen
(ks. edelld). Se huomauttaa aluksi, ettd yhtaalta
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa ja 2 kohdassa saddetyssi toises-
sa mahdollisuudessa tarkoitetun oikeutetun
edun olemassaolo ja toisaalta se, ettd asiassa
ei ole toimittu asetuksen 21 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitetussa
vilpillisessd mielessé, ovat osa samaa asianti-
laa. Kyseistd ndkemystd tukee komission mie-
lestd se, ettd verkkotunnuksen haltija péatti
kayttad verkkotunnusta merkityksellisend pe-
rusteena sekd asetuksen N:o 874/2004 21 ar-
tiklan 2 kohdan a alakohdassa ettd 3 kohdan
b alakohdan ii ja iii luetelmakohdassa.



INTERNETPORTAL UND MARKETING

D Toinen kysymys

46. Valittaja, TSekin tasavalta ja komissio
katsovat, ettd asetuksen N:o 874/2004 21 ar-
tiklan 2 kohdan a—c alakohdassa olevat luette-
lot eivit ole tyhjentavid. Vastapuoli ja Italian
tasavalta ovat sen sijaan pdinvastaista mielta.

E Kolmas kysymys

47. Valittaja ja TSekin tasavalta katsovat, ettd
vaikka valittaja ei ollut kéyttdnyt verkkotun-
nusta ennen riidan syntymistéd eikd osoitta-
nut tehneensé kayttod koskevia valmisteluja
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja koska
kyseinen sdédnnos on luonteeltaan kuvaileva
eikd tyhjentdvd, aikomus hoitaa verkkosi-
vustoa voi olla riittdvd syy oikeutetun edun
osoittamiseen.

48. Vastapuolen mielestd vakuutus tietyn-
laisesta aikomuksesta kayttaa verkkotunnus-
ta ei ole riittavd osoitus oikeutetusta edusta.
Pelkka kayttoa koskeva vakuutus ei nimittdin
vastaa 21 artiklan 2 kohdan a—c alakohdassa
sdddettyjd tilanteita.

F Neljis kysymys

49. Valittaja ja vastapuoli sekd TSekin ta-
savalta ja komissio katsovat, ettd asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan a—e ala-
kohdassa olevat luettelot eivit ole tyhjentévia.

G Viides kysymys

50. Valittaja  vaittdad, ettd  asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan tulkitseminen siten,
ettd rekisterin virheisiin voidaan vedota jopa
téllaisille rekisterid vastaan kéaynnistettaville
menettelyille asetetun 40 pdivdn maédrdajan
(sunrise appeal period) pdattymisen jilkeen,
loukkaa oikeusvarmuuden periaatetta.

51. Valittaja kiistdd toimineensa vilpillises-
sd mielessd, koska asetuksen N:o 874/2004
21 artiklan 3 kohdassa saéddettyjen vilpillistd
mieltd koskevien tapauksien tarkoituksena
on torjua verkkotunnuksen kaappaamista
(domain grabbing). Sen mielestd nyt esilla
olevassa asiassa on kyse yleisnimistd muo-
dostuvien verkkotunnusten rekisterdinnisti,
mikd ei millddn tavalla voi loukata kolman-
sien oikeuksia, silld yleisnimistd muodostuviin
ilmauksiin ei voida saada yksinoikeuksia. Va-
littaja katsoo, ettd verkkotunnuksen kaappaa-
misen madritelma sulkee pois kaappaamisen
mahdollisuuden silloin, kun rekister6iddén
yleisnimistda muodostuvia verkkotunnuksia.
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Valittaja ei néin ollen ole mielestdén toiminut
mainitun asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetussa vilpillisessa mielessa.

52. Vastapuolen ja T$ekin tasavallan mielesta
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli on
ndytetty toteen, jos verkkotunnus on rekis-
terdity vaiheittaisen rekisterdinnin ensim-
maiisessd osassa sellaisen tavaramerkin pe-
rusteella, jonka verkkotunnuksen haltija on
hankkinut ainoastaan voidakseen hakea verk-
kotunnuksen rekisterdintid ensimmadisessé
osassa ja saadakseen ndin etulyontiaseman
muihin verkkotunnuksesta kiinnostuneisiin
ja myos tavaramerkkiin kohdistuvien oikeuk-
sien haltijoihin nihden.

53. Komissio katsoo, ettd jos verkkotun-
nuksen sulkemista vaativa henkil6 on puo-
lestaan hakenut saman verkkotunnuksen
rekisterointid vaiheittaisen rekisterdinnin
ensimmadisessd osassa ja jos tdmé hakemus
on hyldtty verkkotunnuksen haltijan toimit-
taman hakemuksen aiemmuuden perusteella
asetuksen N:o 874/2004 14 artiklassa sdi-
detyn saapumisjdrjestyksessd palvelemisen
periaatteen mubkaisesti, riidanalaisen verk-
kotunnuksen haltija voi vastustaa verkko-
tunnuksen sulkemista vetoamalla asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa sdddettyyn toiseen mahdollisuuteen
sekd 21 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 2
ja 3 kohtaan vain, jos rekisterointi on tehty
mainitun asetuksen IV luvun ja erityisesti
11 artiklan sddnnosten mukaisesti. Komissio
katsoo, ettd viimeksi mainitussa sddnnokses-
sd sdddetyt erikoismerkkien kasittelyn kolme
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vaihtoehtoa voidaan asettaa arvojérjestyk-
seen seuraavasti:

— jos erikoismerkilld on tietty semanttinen
arvo, kuten erikoismerkeilld $ % & + =, se
voidaan ilmaista ainoastaan vastaavalla
sanalla;

— jos erikoismerkilld ei ole semanttista ar-
voa vaan se toimii erottimena, kuten eri-
koismerkit # <> {} []\/:;,.?, se on
korvattava yhdysviivalla;

— erikoismerkki on poistettava kokonaan
vain, jos sillé ei ole semanttista arvoa eiké
se toimi erottimena, kuten erikoismerkit

A %7

54. Nyt esilld olevassa asiassa tavaramerkis-
sd useaan kertaan esiintyvda erikoismerkkia
"&” ei siis olisi komission mielestd pitinyt
poistaa kokonaan verkkotunnuksen rekiste-
réinnin yhteydessé vaan kirjoittaa vastaaval-
la sanalla ("und” (ja)). Se katsoo niin ollen,
ettd riidanalaisen verkkotunnuksen “www.
reifen.eu” rekisterdinti ei ole asetuksen
N:o 874/2004 11 artiklan mukainen.
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VI Oikeudellinen arviointi

A Valittajan esittamdt alustavat huomau-
tukset

55. Alustavissa huomautuksissaan valitta-
ja vaittad lahinnd, ettd sitd ei voida syyttda
virheistd, joita rekisterissi on mahdollisesti
tehty verkkotunnuksen rekister6innin yhtey-
dessd, ja ettd tdllaiset virheet olisi joka ta-
pauksessa pitdnyt ottaa esille rekisterid vastaan
asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla kidynnistetyssd menette-
lyssd eikd itse verkkotunnuksen haltijaa vas-
taan aloitetussa menettelyssa.

56. Valittajan viitteissid nousee esiin kysymys
ADR-menettelyn osittaisesta paallekkaisyy-
destd oikeudenkdyntimenettelyjen kanssa
ja erityisesti siitd, estddko se, ettd rekisterin
padtostd vastaan ei ole aloitettu menettelyé
asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan nojalla oikeudenmenetyk-
sen perusteella esittiméstd vditteitd, jotka
olisi voitu esittdd mainittua paatostd vastaan
ADR-menettelyssa.

57. Vaikka ennakkoratkaisua pyytanyt tuo-
mioistuin ei ole muodollisesti esittanyt téta
kysymystd, siihen vastaamisesta saattaa olla
sille hyotya, ' koska sekd ensimmiisen kysy-
myksen a kohta (edellytyksistd rekisteroida
tavaramerkki Ruotsissa) ettda b kohta (erikois-
merkkien translitterointisdéntdjen mahdolli-
sesta virheellisestd soveltamisesta) viittaavat
viitteisiin, jotka olisivat voineet olla rekiste-
rin pdatostd koskeneen menettelyn kohteena.
Koska vastapuoli on kdynnistdnyt menettelyn
ainoastaan valittajaa vastaan, vield on arvioi-
tava, onko se mahdollisesti menettényt oi-
keuden mainittujen viitteiden esittdmiseen.

58. Tdssd yhteydessd on huomautetta-
va, ettd asetuksella N:° 874/2004 kayttoon
otettua ADR-menettelyd ei ole muokattu
varsinaiseksi sovittelumenettelyksi vaan pi-
kemminkin hallinnollista menettelyd muis-
tuttavaksi menettelyksi, joka ei sulje pois
menettelyjen aloittamista samanaikaisesti tai
jalkikateen kansallisissa tuomioistuimissa.
Lisaksi ADR-menettelystd puuttuu tarkoituk-
sellisesti tiettyjd tuomioistuinmenettelyn tyy-
pillisid ominaispiirteitd, kuten asianosaisten

10 — Yhteis6n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskiytinnon
mukaan ennakkoratkaisua pyyténeille tuomioistuimille
annetaan vastauksia, joista on hyotyé niiden asioiden rat-
kaisemisessa, joiden osalta ennakkoratkaisukysymykset
on esitetty; ks. esim. asia C-41/90, Héfner ja Elser, tuomio
23.4.1991 (Kok., s. I-1979, Kok. Ep. XI, s. I-147, 16 kohta);
asia C-455/06, Danske Slagterier, tuomio 24.3.2009 (Kok.,
s.1-2119, 29 kohta) ja yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07,
Sturgeon ym., tuomio 19.11.2009 (Kok., s. 1-10923,
28 kohta).

11 - Téssd mielessd .eu-verkkotunnuksia koskevien riidanrat-
kaisusdantojen (jiljempénd ADR-sddnnot; ks. http://www.
adreu.eurid.eu/html/fi/adr/adr_rules/adr_rules_fin.pdf)
A5-sda@nnossd madritaan, ettd “mahdollinen tuomioistuin-
kasittely ei vaikuta vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenette-
lyyn, mikéli edempéni esitetystd A4 (c) kohdasta ei muuta
johdu ——; kyseinen kohta kuuluu seuraavasti: Paneelin on
lopetettava vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jos sen
tietoon tulee, ettd valituksen kohteena olevasta riidasta on
annettu lopullinen paitds toimivaltaisessa tuomioistuimessa
tai vaihtoehtoisesti riidanratkaisuelimessd” Naméd maarayk-
set osoittavat lisiksi, ettd menettely ei ole pakollinen, toisin
kuin on viitetty; Munoz, R., "Lenregistrement d'un nom de
domaine .eu’, Journal des tribunaux — Droit Européen, 2005,
nro 120, s. 164.
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kuuleminen ja selvittdmistoimet todisteiden
saamiseksi, ja tima heikent&a tietyssd maarin
puolustautumisoikeuksien laajuutta tehok-
kuuden hyviksi.

59. Tamd ADR-menettelyn erityinen muoto
selittyy yhtaéltd lainsdétdjan pyrkimykselld
sdatad lyhytaikaisia menettelyjd toimijoille
aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi,
kuten totesi jo Maailman henkisen omaisuu-
den jirjest6 (WIPO) Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers -jdrjes-
ton (ICANN) UDRP-saannéistd (Uniform
Domain-name Dispute Resolution Policy). "
Lainsaétdjén tavoitteena on toisaalta suojella
asetuksen N:o 874/2004 10 artiklassa tarkoi-
tettujen aiempien oikeuksien haltijoita eri-
tyisesti verkkotunnuksen kaappaukselta (do-
main grabbing), minké johdosta se on luonut
menettelyn, jossa jo rakenteellisesti pyritddn
suosimaan aiempien oikeuksien haltijoita '*
verkkotunnuksien haltijoihin nihden **.

12 — Bettinger, T., "Alternative Streitbeilegung fiir 'EU”, Wettbe-
werb in Recht und Praxis, nro 5/2006, s. 551.
13 — Fromkin, M., "ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy,

Causes and (Partial) cures’, Brooklyn Law Review, osa 67,
kevit 2002, nro 3, s. 636.

14 - Tamén on katsottu olevan epdoikeudenmukaista jo méara-
aikojenkin takia, koska tavaramerkin haltijan kanneoikeutta
ei ole rajattu ajallisesti, kun taas vastaajana olevalla riitau-
tetun verkkotunnuksen haltijalla on ainoastaan 30 paivia
aikaa saattaa sovittelutuomioistuimen piaitos kansallisten
tuomioistuinten kisiteltéviksi. Defossez, A., "Conflits entre
titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque : une
premiére analyse’, Revue du Droit de I'Union Européenne,
nro 2/2007, s. 375.

15 — Téama téllaisten menettelyjen tyypillinen tilanne, jota kutsu-
taan ilmaisulla "trademark bias” on saanut osakseen arvoste-
lua. Ks. em. Fromkin, M., s. 674. Ks. myos Tardieu-Guigues,
E., "Eurostareu’; la premiére contestation judiciaire de
l'enregistrement d'un nom de domaine en "eu’, Reviue LAMY
droit de l'immatériel, nro 15, huhtikuu 2006, s. 35; hinelle
"ne yleiset periaatteet, jotka ohjaavat riitojen ratkaisua vaih-
toehtoisessa riidanratkaisumenettelyssd, eivit ole [verkko-
tunnusten] hakijoiden edun mukaisia”.
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60. Edelld esitetty huomioon ottaen olisi
koko oikeusvaltioajatuksen vastaista katsoa,
ettd tiettyja vditteitd voitaisiin esittdd ai-
noastaan ADR-menettelyssd ja ettd jos niité
ei ole esitetty téllaisessa menettelyssd, niitd
ei voitaisi endd ottaa tutkittavaksi kansalli-
sissa tuomioistuimissa. Téllainen tulkinta
poistaisi tehokkaan vaikutuksen asetuksen
N:o 874/2004 22 artiklan 13 kohdalta, luettu-
na yhdessé sen 21 artiklan 1 kohdan kanssa;
kyseisten sddnndsten mukaan verkkotunnuk-
sen sulkemista voidaan nimittdin vaatia myos
tuomioistuimissa ja ADR-menettelyn péétty-
misen jalkeen.

61. Toisaalta se, ettd EURID-rekisterid
vastaan asetuksen N:o 874/2004 22 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan nojalla aloitetussa
ADR-menettelyssd esittamattd jadneitd vait-
teitd ei voitaisi endd oikeudenmenetyksen
vuoksi esittédd, olisi kyseisen sddnnoksen hen-
gen vastaista. Kyseisessd artiklassa nimittdin
sdddetddn, ettd mikd tahansa osapuoli voi
kdynnistdd ADR-menettelyn joko rekiste-
roinnilld keinottelua tai rekisterdinnin vaa-
rinkdytt6d vastaan tai rekisterid vastaan. Jos
osapuoli, joka on kdynnistinyt menettelyn
ainoastaan rekisterdinnin vadrinkéyttoa vas-
taan, olisi vaarassa menettdé oikeuden esittad
viitteitd rekisterid vastaan, sen pitdisi aina
aloittaa molemmat menettelyt voidakseen
esittdd vditteensd my0s tuomioistuimissa.
Mainitun 22 artiklan 1 kohdan sanamuo-
dosta ei kuitenkaan seuraa minkédnlaista
velvollisuutta aloittaa molemmat menette-
lyt sen uhalla, ettd oikeus viitteiden esitta-
miseen menetetddn, jos niitd ei ole esitetty
tsekkildisessd sovittelutuomioistuimessa.
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62. Nain ollen valittajan alustavilla huomau-
tuksilla ei ole merkityst4 eika niité siis tarvitse
ottaa huomioon.

B Ensimmdinen kysymys

1. Vastaus
kohtaan

ensimmdisen kysymyksen a

63. Ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomiois-
tuin tiedustelee ensimmaiisen kysymyksen a
kohdassa ldhinng, estavitko sen epdilyt siita,
onko tavaramerkki "&R&E&I&FJE&N&”
rekisterdity Ruotsissa vilpittomassa mielessa,
tdmdn tavaramerkkioikeuden muodollisen
olemassaolon, jolloin se voisi tulkita asetuk-
sen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan késitettd "oikeus” siten, ettd téllaista
oikeutta ei ole olemassa tdmén yksittéista-
pauksen olosuhteissa.

64. Talta osin on aluksi todettava, kuten ko-
missiokin huomautuksissaan perustellusti
toteaa, ettd direktiivissd 89/104 tai yhteison
tavaramerkistd annetussa asetuksessa ei sdé-
detd, ettd tietty merkki voidaan rekisteroida
tavaramerkiksi vain, jos sen haltijan tarkoi-
tuksena on kayttaa sitd hakemuksen kohteena

olevia tavaroita tai palveluita varten. Lisaksi
mainitun direktiivin 10 artiklassa ja asetuk-
sen N:o 207/2009 15 artiklassa sdadetdin,
ettd kaikilla niin kansallisten kuin yhteison
tavaramerkkien haltijoilla on enintdén viiden
vuoden ajan tavaramerkin rekisterdinnistd
vapaus olla ottamatta tavaramerkkid tosi-
asiallisesti kidyttoon. *°

65. Lisdksi yhteisojen tuomioistuimen oi-
keuskdytannon mukaan direktiivin 89/104 3
artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ei esti sel-
laisen merkin rekisterdintid jésenvaltiossa
kansallisena tavaramerkkiné, joka muodos-
tuu toisessa jdsenvaltiossa puhutusta kielesta
lainatusta sanasta, jolta puuttuu télla kielella
erottamiskyky tai joka on télld kielelld niitd
tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten
rekisterdintid on haettu, paitsi jos asianomai-
nen kohderyhmai siind jdsenvaltiossa, jossa
rekisterdintid on haettu, kykenee ymmarta-
méédn tdméan sanan merkityksen. On nimit-
tdin mahdollista, ettd jasenvaltioiden vilisten
kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja ta-
loudellisten erojen vuoksi tavaramerkilld, jolta
yhdessd jdsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky
tai joka sielld on kyseessd olevia tavaroita tai
palveluja kuvaileva, on jossakin toisessa ja-
senvaltiossa erottamiskyky eikéd se ole sielld
télld tavoin kuvaileva. "

66. Vilpillinen mieli ei myoskadn kuulu yh-
teison tavaramerkin ehdottomiin hylkayspe-
rusteisiin (asetuksen N:o 207/2009 7 artikla),

16 — Tosiasiallisen kayton kasitteestd, ks. mm. asia C-246/05,
Hiupl, tuomio 14.6.2007 (Kok., s. 1-4673); asia C-442/07,
Verein Radetzky-Orden, tuomio 9.12.2008 (Kok., s. 1-9187)
ja asia C-495/07, Silberquelle, tuomio 15.1.2009 (Kok.,
s. 1-137).

17 — Em. asia Matratzen Concord, tuomion 25 ja 32 kohta ja asia
C-238/06 P, Develey v. SMVH, tuomio 25.10.2007 (Kok.,
s. 1-9375, 58 kohta).
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ja se voi direktiivin 89/104 3 artiklan 2 koh-
dan d alakohdan mukaan olla kansallisel-
la tasolla hylkdys- tai mitdttomyysperuste.
Mainitun 3 artiklan 2 kohdan sisdllon pe-
rusteella jdsenvaltiot eivdt kuitenkaan ole
velvollisia  sisdllyttamaan vilpillistd miel-
td kansalliseen tavaramerkkilainsdadan-
toonsd ehdottomana hylkdysperusteena tai
mitdttomyysperusteena.

67. Tastd seuraa, ettd vaikka Ruotsin lain-
sdadddnnossa  oletettaisiinkin ~ sdddettdvin
mahdollisuudesta julistaa rekisteroity tavara-
merkki mitdttoméksi vilpillisen mielen perus-
teella ja koska tavaramerkkien rekister6innilla
on oikeutta luova vaikutus, padasian oikeu-
denkédynnin kohteena olevan tavaramerkin
julistaminen mitdttomaksi on yksinomaan
kansallisten hallintoviranomaisten eli tés-
sd tapauksessa Ruotsin viranomaisten teh-
tdvdnd, ja mitatointi tapahtuu kansallisessa
lainsddddnndssd tatd varten sdddetyissd me-
nettelyissé tai kansallisissa tuomioistuimissa
niiden kasiteltaviksi saatetuissa riita-asiois-
sa esitettyjen kanteiden tai vastakanteiden
perusteella.

68. Tallainen nikemys vaikuttaa myos vas-
taavan paremmin edelld kuvatun ADR-me-
nettelyn nopeustarpeeseen, koska asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa, luettuna yhdessd sen 22 artiklan kans-
sa, ei pyritd antamaan tsekkildiselle sovitte-
lutuomioistuimelle toimivaltaa ottaa kantaa
niiden immateriaalioikeuksien pétevyyteen,
joihin verkkotunnuksen rekisterdinti pe-
rustuu, vaan ainoastaan toimivalta todeta
niiden olemassaolo, vaikka se olisikin vain
muodollinen.
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69. Niin ollen silloinkin, kun tavaramerkkii
vastaan on aloitettu menettelyj, joiden tarkoi-
tuksena on sen julistaminen menetetyksi tai
mitiattomaksi, sen voidaan katsoa olevan riit-
tavalla tavalla asetuksen N:o 874/2004 21 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
oikeus niin kauan kuin tillaista julistusta ei
ole annettu. Tavaramerkkihakemuksen teke-
minen ei sen sijaan yksin riita osoittamaan
oikeuden olemassaoloa vaan korkeintaan oi-
keutetun edun olemassaolon. '®

70. Lopuksi todettakoon, ettd epdilyt siitd,
ettd tavaramerkki on ehki rekisteréity vilpil-
lisessd mielessd, eivdt voi merkita sitd, ettd
téllaista teollisoikeutta ei olisi olemassa, ja jos
siis verkkotunnuksen haltija on ottanut tun-
nuksensa perustaksi kansallisen tavaramer-
kin, silld on asetuksen N:o 874/2004 21 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus.
Téllaisia epdilyjd, joita synnyttavit erityisesti
ne olosuhteet, joissa kansallinen tavaramerk-
ki on padasiassa rekisteroity, kuten se, ettd
kyseessé on saksankielinen yleisnimi, voidaan
tarvittaessa ottaa huomioon arvioitaessa
21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitet-
tua vilpillista mielta.

18 — Myos tsekkildinen sovittelutuomioistuin néyttda noudat-
taneen titd perustetta; Scheunemann, K., Die .eu. Domain
— Registrierung und Streitbeilegung, Nomos, Baden-Baden,
2008, s. 240.
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71. Edelléd esitetyn perusteella ensimmadisen
kysymyksen a kohtaan on vastattava, etti
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 koh-
dan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd kan-
sallisen tavaramerkin haltijalla on kyseisessi
sdannoksesséd tarkoitettu oikeus niin kauan
kuin toimivaltaiset viranomaiset tai tuomio-
istuimet eivdt ole julistaneet tavaramerkkia
mitdttomaksi vilpillisen mielen tai muun
syyn perusteella kansallisessa lainsdadédnnos-
sd vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2. Vastaus ensimmadisen kysymyksen b kohtaan

72. Oberster Gerichtshof pyrkii ensimmai-
sen kysymyksensd b kohdalla selvittdméén,
voidaanko valittajan katsoa menettineen
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun oikeuden silloin,
kun tavaramerkki, jonka haltija se on, ja sen
hankkima verkkotunnus eroavat toisistaan
sen vuoksi, etti mainitun asetuksen 11 ar-
tiklassa sdddettyjd translitterointisdéntoja on
sovellettu virheellisesti.

73. Talta osin on esitettdvd seuraavat

huomautukset.

74. Silla, ettd tavaramerkkina kaytetty termi
on yhdelld yhteison kielelld — téssd tapauk-
sessa saksan kielelld — yleisnimi, ei ensin-
ndkddn ole merkitystd arvioitaessa translit-
terointisddntojen virheellisen soveltamisen

vaikutusta, koska asetuksessa N:o 874/2004
tai asetuksessa N:o 733/2002 ei ole kielletty
myontdmasté yhteison kieliin kuuluvilla yleis-
nimilla muodostettuja .eu-verkkotunnuksia.

75. Asetuksen N:o 874/2004 11 artiklasta ja
erityisesti sen viimeisestd virkkeestd' ilme-
nee myos selvisti, ettd aiempiin oikeuksiin
perustuvien verkkotunnusten rekisterdin-
tiperiaatteena on, ettd ne ovat keskendidn
identtisia tai muistuttavat toisiaan mahdolli-
simman paljon.

76. Mainitun 11 artiklan toisessa ja kolman-
nessa kohdassa esitettyjen erikoismerkkien
translitterointivaihtoehtojen osalta on lisdk-
si huomautettava, etté toisin kuin komissio
viittdd, kyseisen sdédnnoksen sanamuodolla
ei aseteta kyseistd kolmea ratkaisua (poista-
minen, korvaaminen tai kirjoittaminen kir-
jaimin) arvojérjestykseen, vaan se tehddin
ainoastaan erikoismerkkien kirjaimin kirjoit-
tamista koskevan kolmannen ratkaisun osal-
ta. Tésséd kolmannessa vaihtoehdossa esitetty
vaatimus erikoismerkkien korvaamisesta “jos
mahdollista” on tulkittava siten, ettd lainsaa-
taja pitdd sitd kahta muuta vaihtoehtoa pa-
rempana ratkaisuna. »

19 — Virke kuuluu seuraavasti: "— — Muilta osin verkkotunnuksen
on oltava identtinen sen nimen sanojen tai sanojen osien
kanssa, johon kohdistuu aiempia oikeuksia.”

20 — Myos riidanratkaisupaneelit ndyttavit pitineen parempana
tatd tulkintaa, vaikka silld ei ole voitu vdhentdd petoksia;
Mietzel, J. G., "Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-
Domains — Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit’,
Multimedia und Recht, nro 5/2007, s. 284.
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77. Ilmaisua ”"jos mahdollista” ei kuitenkaan
pidd ymmaértda siten, ettd erikoismerkit on
ehdottomasti korvattava aina, kun kyseisella
erikoismerkilld, joka tdssd asiassa on "&’, on
merkityssisdlto eli tdssd tapauksessa (eng-
lannin) “and” On otettava huomioon, etti
11 artiklan tausta-ajatuksena on artiklan en-
simmdisen kohdan mukaan erityisesti tar-
jota tyydyttdva ratkaisu koko nimiin, jotka
koostuvat vélilyonnein erotetuista sanoista
tai sanojen osista, kuten tavaramerkki "X&Y”.
Téllaisen sanan rekisterdimisessd verkko-
tunnukseksi on tietenkin teknisié rajoitteita.
Translitterointisddnnot on siis annettu juuri
tallaisten esteiden poistamiseksi.

78. Vaikka siis erikoismerkkien korvaaminen
asetetaan muiden ratkaisujen edelle, sitd ei
pidd kayttdd mekaanisesti aina, kun rekisteri
joutuu késitteleméidn erikoismerkin sisélté-
vad hakemusta. Sitéd kéytettdessd on péinvas-
toin otettava huomioon mahdollisuus ilmais-
ta verkkotunnuksiin teknisesti sopimaton
merkki kirjaimin ja lisaksi se, ettd muutoksel-
la pdddytéadn tulokseen, joka on tietylld tavalla
yhdenmukainen aiemman oikeuden kanssa.

79. Vaikka siis &-merkilld, jota kéytetddn
yleensd liittdmédn yhteen kaksi sanaa, voi
olla merkityssisdltd, joka voidaan kaantaa
helposti yhteison kaikille kielille, sen, etté va-
littaja syyllistyi ldhes vadrinkayttoon, voitiin
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katsoa védristdavin kyseistd merkityssiséltod.
Kyseisen merkin asettaminen saksankielisen
sanan “Reifen” jokaisen kirjaimen eteen ja
perddn ("&R&EKIKF&E&N&”) vaikuttaa
tdysin epdjohdonmukaiselta varsinkin, kun
sitd verrataan tapaan, jolla &-merkkié yleensé
kaytetdaan. Kaikki ndmé toteamukset vaati-
vat kuitenkin sellaisia tosiseikkojen arvioin-
teja, jotka eivit ole unionin tuomioistuimen
tehtavana.

80. Tastd seuraa, ettd jos kansallinen tuo-
mioistuin, jolla ainoana on toimivalta arvioida
ennakkoratkaisumenettelyssd sen kisitelté-
viksi saatetun riita-asian tosiseikkoja, katsoo,
ettd &-merkilld ei ollut ollut kisiteltavana
olevan asian olosuhteissa merkityssisélto4 tai
ettd se oli menettényt sen, rekisterié ei voitai-
si arvostella siitd, ettd se on poistanut kysei-
sen merkin verkkotunnuksen rekister6innin
yhteydessd. Téssd tapauksessa tavaramer-
kiksi rekister6idyn merkin ja verkkotunnuk-
sen vélinen ero olisi perusteltu; rekisterdinti
olisi siis ollut moitteeton ja valittaja olisi
rekisterdinyt aiemman oikeutensa asianmu-
kaisesti, ja siitd olisi siten tullut asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitetun oikeuden haltija.

81. Ensimmadisen kysymyksen b  koh-
taan on siis vastattava, ettd asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdassa tarkoitettu oikeus on olemassa
jopa silloin, kun tavaramerkki, johon verk-
kotunnuksen rekisterdinti perustuu, eroaa
verkkotunnuksesta sen vuoksi, ettd mainitun
tavaramerkin sisaltimat erikoismerkit on
poistettu asianmukaisesti verkkotunnuksesta.
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Ennakkoratkaisua pyytéineen tuomioistui-
men tehtdvini on tutkia, olisiko kyseiset eri-
koismerkit voitu kirjoittaa kirjaimin.

C Toinen ja kolmas kysymys

82. Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin
tiedustelee toisella ja kolmannella kysymyk-
selladn, jotka on kisiteltdva yhdessd, miten
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu
voidaan osoittaa sille késiteltdvaksi saate-
tun tapauksen olosuhteissa; se tiedustelee
erityisesti, onko saman asetuksen 21 artik-
lan 2 kohdan a-c alakohdassa sdddetty ta-
pausluettelo tyhjentéva, ja jos tdhan kysymyk-
seen vastataan kieltdvésti, riittddko pelkka
tahto kayttda verkkotunnusta eri aihealueita
siséltavélld verkkosivustolla tdyttdmédn mai-
nitun oikeutetun edun edellytykset.

83. Toiseen ja kolmanteen kysymykseen an-
nettavasta vastauksesta ei kidytdnndssa ole
endd hyotya ennakkoratkaisua pyytdneelle
tuomioistuimelle, koska ensimmadiseen kysy-
mykseen annetusta vastauksesta seuraa, etté
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu oikeus on olemassa ja kos-
ka toisaalta kyseisen sddnnoksen ensimmdi-
nen soveltamisedellytys téyttyy joko tdméd

oikeuden tai oikeutetun edun olemassaololla.
Niin ollen jéljempéna esitettévat nakokohdat
esitetddn ainoastaan toissijaisesti.

84. Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan a—c ala-
kohdassa sdddetyn tapausluettelon tyhjenta-
vyyden osalta on todettava ensinnékin, ettd
mainitun sidannostekstin eri kieliversioiden
vertailu osoittaa, ettd saksankielisessi ver-
siossa on virhe. Siind sdddetdadn nimittdin seu-
raavaa: ”(2) Ein berechtigtes Interesse im Sin-
ne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn:
—-" Tdm& muotoilu — joka voitaisiin kadntaa
sanatarkasti "Edelld 1 kohdan alakohdassa
tarkoitettu oikeutettu etu on olemassa, kun
—-" — tuo lauseeseen ehdottoman vivahteen,
jonka mukaan oikeutetun edun olemassaolo
voitaisiin paatelld ainoastaan nimenomaisesti
mainituissa tapauksissa, jotka esitetddn té-
mén jalkeen.

85. Useiden muiden kieliversioiden sana-
muoto kuitenkin osoittaa, ettd yhteison
lainsééatéja ei ole pyrkinyt siihen, ettd tdméan
oikeutetun edun mahdollinen olemassaolo
voidaan osoittaa vain a, b ja ¢ alakohdassa
mainituissa tapauksissa. Tamd kédy selvisti
ilmi siitd, ettd sadnnoksessd on kaytetty ver-
bid “voida’, joka osoittaa, ettd mainitut esi-
merkit eivit ole tyhjentavid. >

21 — Sadnnoksessd sdddetddn seuraavaa: englanniksi, "A legiti-
mate interest within the meaning of point (a) of paragraph
1 may be demonstrated where”; ranskaksi, "Lexistence d'un
intérét légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut étre
démontrée quand:”; italiaksi, "Il legittimo interesse ai sensi
del paragrafo 1, lettera a), puo essere dimostrato ove:”;
espanjaksi, "Podrd quedar demostrada la existencia de inte-
reses legitimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los
casos en que:”; hollanniksi, "Een gewettigd belang in de zin
van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:” ja slo-
veeniksi, "Legitimen interes v smislu tocke (a) odstavka 1 se
lahko izkaze, ¢e:” (kursivointi tissé).
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86. Tdtd tekstin  kirjaimellista  tulkin-
taa tukee teleologinen peruste; asetuksen
N:o 874/2004 tavoitteista on nimittdin syyta
korostaa riidanratkaisupaneeleissa kéyta-
vien menettelyjen nopeutta. Tdssd yhteydessa
tulkintasdéntojen, jotka koskevat erityisesti
nimenomaisen oikeudellisen merkityssisallon
omaavia ilmaisuja, kuten “oikeutettu etu” tai
“vilpillinen mieli’, on katsottava olevan lain-
sdatdjan riidanratkaisupaneeleille tarjoamaa
apua, koska paneeli voi muodostua jopa vain
yhdestd henkilostd* ja koska paneelien ji-
senet eivit ole vilttamitté lakimiehid. »

87. Niiden tapausten luetteleminen, joissa oi-
keutettu etu voi olla olemassa, on liséksi sys-
temaattiselta kannalta valttamatontd, koska
asetuksen 10 artikla, johon 21 artiklan 1 koh-
dassa viitataan, siséltdd jo hyvin joustavan
médritelmdn oikeudesta, varsinkin aiempien
oikeuksien osalta, tai siind viitataan kansalli-
seen ja yhteison lainsddddntoon. Asetuksessa
ei kuitenkaan madritelld kisitettd “oikeutettu
etu’; joka mainitaan ainoastaan kyseisen saé-
doksen 21 artiklassa. Jotta paneelien tyoté
voitaisiin helpottaa ja koska asetuksessa ei
ole sddnnostd, joka sisdltdisi sen soveltamisen
kannalta merkityksellisia madéritelmid, oh-
jeistusta kyseisestd késitteestd voidaan saada
ainoastaan samaisesta 21 artiklasta. Koska
oikeuksien luettelo on liséksi jo luonteensa-
kin vuoksi avoin eikd tyhjentédvd, on vaikea
ymmartad, miksi oikeutettua etua koskevan
luettelon osalta pitdisi olla toisin.

22 — Asetuksen N:o 874/2004 23 artiklan 2 kohdan mukaan.

23 — Tami ilmenee asetuksen N:o 874/2004 23 artiklan 2 kohdan
toisesta alakohdasta, jossa vaaditaan ainoastaan, ettd heilld
on oltava "asianmukainen asiantuntemus’.
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88. Kun kerran on péddytty toteamaan, ettd
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 2 kohdan
a—c alakohdassa sdddetty tapausluettelo ei
ole tyhjentdvi, on tutkittava, riittdako pelkka
aikomus kayttdd verkkotunnusta tdyttdmaén
oikeutettua etua koskevan edellytyksen.

89. Tidssd yhteydessd on huomattava, ettd
kyseisessd sdannoksessd mainitussa kolmes-
sa tapauksessa edellytetddn tai oletetaan
nimenomaisesti, ettd tunnusta kaytetddn.
Kayttovaatimuksesta voidaan poiketa ainoas-
taan ensimmdisessd tapauksessa, jos tun-
nuksen haltija pystyy osoittamaan suoritta-
neensa valmisteluja tavaroiden tai palvelujen
tarjoamiseksi.

90. Pelkkdd ilmoitusta aikeesta kiyttda
verkkotunnusta ei kuitenkaan voida pitdd
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi suo-
ritettavana  valmisteluna; oikeusvarmuus
edellyttdd todisteita toimintasuunnitelmas-
ta, jossa esitetddn konkreettisia toimenpi-
teitd suunnitellun toiminnan aloittamiseksi
mahdollisimman nopeasti. Jos tallaiseksi
todisteeksi pitdisi hyvaksyd esimerkiksi yk-
sityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma,
oikeutetun edun olemassaolo pitdisi osoittaa
my6s muilla, suunnitelman etenemisté suur-
piirteisemmin kuvaavilla asiakirjoilla, kuten
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yhtiosopimusten luonnoksilla, verkkosivus-
ton kehittdmissuunnitelmilla jne. **

91. Valittajan sen viitteen osalta, jonka mu-
kaan se ei olisi alkanut tosiseikkojen tapah-
tuma-ajankohtana valmistella toimintaansa,
koska se odotti tdmén riita-asian ratkaisua,
on todettava, ettd vaikka tdtd asennetta voi-
taisiinkin pitda jarkevdnd, se voi myos osoit-
taa, ettd valittajalla ei ole muuta pyrkimysta
kuin verkkotunnuksen rekisterdinti. Koska
minkédnlaista titd koskevaa nayttod ei ole,
pelkistddn tdtd paddmaarad ei voida pitad oi-
keutettuna alkuvaiheen aikana vaan ainoas-
taan yleisen vaiheen aikana, jolloin hake-
muksiin ei kohdistu mitdén vaatimuksia.

92. Koska tillaiset aikomuksia ja verkkotun-
nuksen tueksi aloitettavaa toimintaa koskevat
arvioinnit koskevat kuitenkin tosiseikkoja,
kansallisen tuomioistuimen tehtévédna on tut-
kia kaikkien sen kisiteltaviksi saatetun asian
tosiseikkojen perusteella, onko verkkotun-
nuksen haltija todella esittanyt naytto4 tallai-
sen suunnitelman olemassaolosta tai toimit-
tanut asiakirjoja tai muita todisteita, silld jos
niitd ei toimiteta, oikeutetun edun olemassa-
oloa ei voida péatella pelkan kiyttéaikomuk-
sen perusteella.

24 — Tatd viitettd on puollettu ainakin osassa oikeuskirjallisuutta;
Bettinger, T., Willoughby, A., ja Abel, S. M., Domain Law
and Practice — An International Handbook, Oxford, 2005,
s. 278, ja edelld mainittu teos Scheunemann, K., s. 245.

D Neljds ja viides kysymys

93. Oberster Gerichtshof tiedustelee niil-
14 kahdella kysymykselld, jotka on tutkittava
yhdessd, lahinnd yhtaaltd sitd, onko valittaja
toiminut asetuksen N:o 874/2004 21 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa vil-
pillisessé mielessd, ja toisaalta sitd, onko se
perusteiden luettelo, jota 21 artiklan 3 koh-
dan mukaan kéytetddn osoituksena vilpillises-
ta mielestd, tyhjentava.

94. Siltd osin kuin on kyse vilpillisen mie-
len osoittamiseksi 21 artiklan 3 kohdassa
sdddettyjen perusteiden luettelon tyhjenti-
vyydestd, on vain todettava, ettd asetuksen
N:o 874/2004 saksankielisessd versiossa on
jalleen tehty virhe. Kieliversioiden vertailu
nimittdin osoittaa — kuten toisenkin kysy-
myksen osalta® — ettd saksankielisen lauseen
muotoilu "Bosgldubigkeit im Sinne von Ab-
satz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn” on liian
ehdoton ja rajoittaa kieliopillisesti vilpillista
mieltd koskevat tapaukset 21 artiklan 3 koh-
dassa esitettyihin tapauksiin. Kaikissa muissa

25 — Ks. timin ratkaisuehdotuksen 84 ja 85 kohta.
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kielissa * lauseeseen on sitd vastoin tuotu
merkittavd sdvy lisadmalld sithen verbi "voi-
da’, minka vuoksi kyseisessé luettelossa esi-
tetyt tapaukset ovat esimerkinomaisia, eiké
luettelo siis ole tyhjentdvé. Saksankielisté ver-
siota on niin ollen tulkittava muiden kieliver-
sioiden perusteella.?

95. Téatd tekstin kirjaimellista tulkintaa tu-
kee ensinndkin sama teleologinen peruste,
joka esitettiin mainitun sdénnoksen 2 kohdan
tulkinnan osalta, kun kyse oli ADR-menette-
lyjen summaarisesta luonteesta ja mahdolli-
suudesta, ettd paneelien jéseniltd puuttuvat
juridiset valmiudet, mink4 katsottiin saaneen
lainsdatdjan haluamaan auttaa heitd antamal-
la esimerkkeja.

26 — Englanniksi, "Bad faith, within the meaning of point (b) of
paragraph 1 may be demonstrated, where:”; ranskaksi, "La
mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut étre
démontrée quand:”; italiaksi, "La malafede ai sensi del para-
grafo 1, lettera b), puo essere dimostrata ove:” espanjaksi,
"Podrd quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b)
del apartado 1 en los casos en que [...]"; hollanniksi, "Kwade
trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond
wanneer:” ja sloveeniksi, "Nepostenost v smislu tocke (b)
odstavka 1 se lahko izkaze, ¢e:” (kursivointi tissi).

27 — Vastakkaista nakokantaa, jossa korostetaan luettelon tyhjen-
tavyyttd, on puolustettu vaittdmalld, ettd vilpitontd mielta
koskevan yleisen lausekkeen lisddminen nimenomaisesti
mainittuihin perusteisiin saattaisi johtaa eri kansallisissa
tuomioistuimissa erilaisiin tulkintoihin, ja timd, yhdessi
tavaramerkkioikeudesta johdettujen perusteiden kanssa,
olisi ristiriidassa verkkotunnuksia koskevien perusteiden
kanssa; Kipping, D., Das Recht der .eu-Domains, Carl Hey-
manns, Koln/Miinchen, 2008, s. 40. Yhteis6jen tuomioistuin
on kuitenkin perinteisesti kéyttidnyt kieliversioiden vertai-
lumenetelméda selvittddkseen, mitd yhteison saddosteks-
teissd tarkoitetaan. Silloin kun virhe ilmenee vain yhdessi
kieliversiossa, kuten tdssé tapauksessa, ja merkityssisalto on
kaikissa muissa kieliversioissa sama, ei voida muuta kuin
padtya katsomaan, ettd kyseisessd versiossa on tehty virhe.
Lisaksi asetuksen N:o 874/2004 3 artiklan ensimmadisen koh-
dan c alakohdassa viitataan myos vilpittoméén mieleen ylei-
send lausekkeena eiké ainoastaan 21 artiklassa saddettyihin
perusteisiin liittyvani asiana, mutta timé ei kuitenkaan tar-
koita sitd, etté kyseistd lauseketta olisi tulkittava suppeasti.

28 — Ks. tdmén ratkaisuehdotuksen 87 kohta.
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96. Vilpillisen mielen osalta on lisdttavd, ettd
koska asetuksen tavoitteena on ehkdistd en-
nalta tai estdd verkkotunnuksen kaappaamis-
ta, yhteison lainsdétdja on halunnut tarjota
mainituille paneeleille tyypillisia esimerkkeja
téllaisista menettelytavoista, jotka ovat sen
mielestd joka tapauksessa vilpittomén mielen
vastaisia.

97. Systemaattiselta kannalta on myos to-
dettava, ettd vilpitontd mieltd vaaditaan ase-
tuksen N:o 874/2004 3 artiklan ensimmadisen
kohdan a alakohdassa verkkotunnuksen re-
kisterdintipyyntoon liitettdvin vakuutuksen
muodossa; vakuutus on mainitun pyynnoén
validoinnin vélttaméton edellytys. Koska re-
kisteri voi saman asetuksen 20 artiklan en-
simmadisen kohdan c alakohdan nojalla sulkea
verkkotunnuksen omasta aloitteestaan, kun
haltija rikkoo rekisterointiehtoja, sulkeminen
vilpittémin mielen puuttumisen perusteella
edellyttaa siis, etta rekisteri tarkistaa vilpilli-
seen mieleen perustuvan syyn olemassaolon;
vilpillisen mielen mahdollisia perusteita ei ole
kuitenkaan rajoitettu. Koska kyseessé on ylei-
nen lauseke, on vaikea uskoa, ettd lainsaatdja
olisi myontényt rekisterille toimivallan tulkita
vilpillistd mieltd omasta aloitteestaan ja ilman
rajoituksia; jos taas 21 artiklan 3 kohdan luet-
telon katsottaisiin olevan tyhjentdvi, tuomio-
istuinten ulkopuolisten elinten tai tuomio-
istuinten toimivalta tulkita vilpillistd mielta
rajoitettaisiin kyseisen sdédnnoksen luettelos-
sa nimenomaisesti sdddettyihin perusteisiin.
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98. Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin
esitti kuitenkin tdrkedn kysymyksen, koska se
epiilee, ettd valittajan menettelytapa vastaa
yhté 21 artiklan 3 kohdan luettelossa nimen-
omaisesti sdddetyistd tilanteista. Jos niamé
perusteet, jotka sitd paitsi kuuluvat kaikki
verkkotunnuksen tyypillisiin kaappaustapoi-
hin, olisivat tyhjentdvid, ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen olisi pitényt pai-
tyd toteamaan, ettd vilpillistd mieltd ei ole
esiintynyt.

99. Jos taas hyviksytddn muita syité, joihin
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli
voi perustua, on selvitettdvd perusteet, joilla
on merkitystd valittajan vilpillisen mielen
arvioinnissa.

100. Yhteisojen tuomioistuin on tiltd osin
jo ailemmin todennut, ettd vilpillisen mielen
olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltai-
sesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen
tapaukseen liittyvit merkitykselliset tekijat. >
Vaikka se on ottanut téllaisen kannan tavara-
merkkioikeutta koskevassa asiassa, jossa kyse
oli asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkinnasta, mikaan ei estd sita
soveltamasta samaa padtelmdd analogises-
ti. Molemmissa tapauksissa on nimittdin
kyse oikeuksien (joko tavaramerkkioikeuk-
sien tai verkkotunnuksen yksinomaisten

29 — Asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, tuo-
mio 11.6.2009 (Kok., s. [-4893, 37 kohta).

kayttooikeuksien) hankkimisesta viralliseen
rekisteriin tehtévan rekisterdinnin avulla.

101. Seuraavassa on esitettdvé tarkennuksia
niistd ennakkoratkaisukysymyksissa maini-
tuista tekijoistd, joilla saattaa olla merkitysté
tutkittaessa, onko valittaja toiminut vilpilli-
sessd mielessd, ja jotka ovat

— olosuhteet, joissa tavaramerkki on han-
kittu, jotta voitaisiin hakea verkkotun-
nuksen rekisterointii vaiheittaisen rekis-
ter6innin ensimmaisessd osassa;

—  se, ettd kyseessd on saksankielinen yleis-
nimi ja

—  se, ettd &-merkkid on mahdollisesti kéy-
tetty védrin, jotta voitaisiin vaikuttaa ase-
tuksen N:o 874/2004 11 artiklan translit-
terointisddntojen soveltamiseen.
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102. Aluksi on todettava, ettd ndytoksi ta-
varamerkin haltijan vilpillisestd mielestd ei
riitd yksin se, ettd se rekisterdi tavaramerkin
jasenvaltiossa, jossa silld ei ole aikomusta
harjoittaa minkaédnlaista merkkiin liittyvaa
ammattitoimintaa, ainoastaan saadakseen
kilpailijoihinsa ndhden paremman aseman
verkkotunnuksen myontamisen yhteydessa.

103. Asetuksessa N:o 874/2004 itsessddn ni-
mittdin sdddetddn alkuvaiheesta, jonka aikana
aiempien oikeuksien — kuten rekisterdityjen
tavaramerkkien — haltijat voivat hakea tété
aiempaa oikeutta vastaavaa verkkotunnusta
ja saada etusijan sellaisiin hakijoihin néh-
den, joilla tallaisia oikeuksia ei ole. Parem-
man aseman hankkimista voidaan siis pitdé
vilpillisend mielend ainoastaan silloin, kun
useat muut tekijat yhdessd osoittavat, ettd
aiempien oikeuksien haltija ei olisi saanut tété
etua tavanomaisissa olosuhteissa ja ettd tdmé
suotuisa tilanne johtuu menettelystd, jossa on
toimittu tietoisesti hyvin kauppatavan vastai-
sesti. Juuri ndmd muut seikat, jotka voisivat
osoittaa valittajan toimineen vilpillisessd mie-
lessd, on arvioitava.

104. Tavaramerkin "&R&E&I&F&E&N&”
hankkimisedellytysten osalta voidaan tdten
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todeta, ettd vaikka tietyn merkin haltija voikin
vapaasti rekister6idd merkkinsd haluamas-
saan maassa, silloin kun tavaramerkki rekiste-
r6idddn maassa, jossa sen haltija ei aio kayttaa
sitd missddn tapauksessa, kuten ennakkorat-
kaisua pyytédneen tuomioistuimen yhteiséjen
tuomioistuimelle toimittamien asiakirjojen
perusteella vaikuttaa tapahtuneen, tavara-
merkki ei tdytd ensisijaista tehtévaidnsi eli se
ei takaa kuluttajalle tai loppukéyttajille, ettd
tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperi.®
Koska valittaja ei toimi Ruotsin markkinoilla,
mainittu tavaramerkki ei suojaisi niilld mi-
tddn tavaraa tai palvelua.

105. Tamé seikka ei kuitenkaan yksin ole
riittdva syy katsoa, etté valittaja on toiminut
vilpillisessd mielessd, koska kuten jo huo-
mautettiin, tavaramerkin haltija voi direktii-
vin 89/104 nojalla olla kayttamatta merkkia
enintddn viiden vuoden ajan tavaramerkin
rekisterdinnistd. Tastd huolimatta se, ettd
tavaramerkin haltija ei, kuten tdssd tapauk-
sessa, selvistikddn aikonut myyda tavaroita
tai palveluja Ruotsissa eikéd etenkddn turva-
voitd, koska se halusi markkinoida renkaita,
voi olla yksi osoitus siité, ettd tavaramerkkia
ei ole hankittu sen ensisijaista tehtdvaa eikd
edes sen muita tehtdvid varten, joita ovat
asianomaisen tavaran tai palvelun laadun ta-
kaaminen seké tiedottaminen, investointi ja
mainonta.

30 — Ks. mm. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v.
SMVH, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I-5089, 48 kohta).

31 — Tavaramerkin muut tehtdvit on hiljattain tunnustettu
oikeuskéytinnossd, ks. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuo-
mio 18.6.2009 (Kok., s. 1-5185, 58 kohta).
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106. Tiassd yhteydessd on kiinnitettavé eri-
tyistd huomiota siihen, ettd saksankielinen
sanamerkki rekister6idddn maassa, jossa ei
puhuta saksaa, eli Ruotsissa.

107. Tama4 tekija osoittaa selvésti, ettd tava-
ramerkilld oli ainoastaan tdydentévd, joskin
vélttdmaton tehtdvé, joka liittyi verkkotun-
nuksen hankkimiseen. Hyvén kauppatavan
mukaisesti valittaja ei olisi voinut rekisterdi-
da tavaramerkkia “Reifen” saksankielisessa
maassa, koska yleisnimistd muodostuvilta sa-
namerkeiltd puuttuu erottamiskyky varsinkin
silloin, kun ne ovat kuvailevia.* Tavaramer-
kin haltija tarvitsee suojaa merkilleen kuiten-
kin juuri saksankielisissd maissa, koska sen
kohdemarkkinat eli rengasmarkkinat rajoit-
tuvat ennakkoratkaisua pyytédneen tuomiois-
tuimen mukaan juuri saksankielisiin maihin.

108. Yleisnimié ei toki ole suljettu rekisterei-

den "de” tai "at” ulkopuolelle eikd myoskaan

32 — Saksan lainsdddinnossid, ks. Strobele, P, "Absolute
Schutzhindernisse - Unterscheidungskraft’,  Strébele/
Hacker, Markengesetz Kommentar, 9. painos, Carl Hey-
manns, Kéln, 2009, s. 242.

rekisterin “eu” ulkopuolelle.® Koska valit-
taja ei kuitenkaan voinut saada yleisnimesta
muodostuvaa tavaramerkkid “Reifen” rekis-
terdityd saksankielisille markkinoille, joilla se
aikoi harjoittaa toimintaansa, sen olisi pitinyt
odottaa yleisen vaiheen aloittamista yrittaak-
seen saada verkkotunnuksensa rekisteroityé
yhdenvertaisessa asemassa niiden muiden
henkiloiden kanssa, jotka halusivat rekiste-
roida tdimdn saman tunnuksen, noudattaen
saapumisjérjestyksessd palvelemisen periaa-
tetta®, joka on moderni versio roomalaisesta
sananlaskusta prior tempore potior iure” *.

109. Kun valittaja juonitteli rekisterdimélla
tavaramerkin, jota se ei aikonut kayttas, se

33 — On kuitenkin todettava, ettd kansallisissa lainsdddannoissa
on joitakin eroja; vaikuttaa siltd, ettd jopa Itdvallan oikeus-
kaytannossd on suhtauduttu alun perin hieman epaluu-
loisesti siihen, voidaanko yleissanojen rekisteréiminen
verkkotunnuksiksi katsoa vilpittoméssd mielessd tapah-
tuneeksi toiminnaksi; Haller, A., "Internet-Domains — ein
Uberblick’, Brenn (toim.), ECG/E-Commerce-Gesetz, Manz,
Wien, 2002, s. 109; Espanjan lainsdddédnnossé sitd vastoin
kielletddn nimenomaisesti yleissanojen rekisterdiminen
tavaroita, palveluja, laitoksia, toimintasektoreita, ammatteja,
uskontoja jne. varten; Plaza Penadés, J., "Propiedad intelec-
tual y sociedad de la informacién’, Garcia Mexia, P. (toim.),
Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia,
2005, s. 380; Italiassa puolestaan yleissanojen rekisterdinti ei
ole lailla kielletty, mutta oikeuskéyténto vaikuttaa kallistu-
van ainakin osittaisen kieltimisen suuntaan; Casaburi, G.,
”Nomi a dominio Internet e tutela della proprieta indust-
riale’, Rivista Giuridica di merito De Jure, nro 5, toukokuu
2008, s. 12; Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta eivit ndytd
kieltdvin yleissanojen rekisterdimistd verkkotunnuksiksi;
Ranskan lainséddannén osalta ks. Azéma, J., ja Galloux,
].-C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 6. painos,
Pariisi, 2006, s. 917; Yhdistyneen kuningaskunnan lainsda-
dédnnon osalta ks. Morcom, Roughton, Graham ja Malynicz,
The modern law of trade marks, 2. painos, Lexis Nexis But-
terworths, Lontoo, 2005, s. 377 ja 378.

34 — Ks. asetuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 11 perustelukap-
pale, jonka mukaan "— — vaiheittaisen rekisterdinnin pasityt-
tyd saapumisjirjestyksessid palvelemisen periaatetta olisi
sovellettava verkkotunnusten antamiseen.

35 — Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, osa I, Kriiger, Ber-
liini, 1954, 8.17 (18)3(4).
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kuitenkin vain vilttyi odottamasta yleisen
vaiheen aloittamista muiden samasta verk-
kotunnuksesta kiinnostuneiden haitaksi, ja
toimi ndin vastoin asetuksen N:o 874/2004
henked, jonka mukaan saapumisjérjestykses-
sé palvelemista koskevaa sdidnndstd on sovel-
lettava my0s kyseisen vaiheen aikana.

110. Lopuksi on myds otettava huomioon,
ettd wvalittaja kéytti &-merkkid mahdol-
lisesti véddrin vaikuttaakseen asetuksen
N:o 874/2004 11 artiklan translitterointisdan-
tojen soveltamiseen.

111. Toinen tekija, joka vaikutti siihen, ettd
valittaja sai verkkotunnuksen ja vélttyi yleisen
vaiheen kilpailulta, oli nimittdin tavaramer-
kin kirjoittaminen kéayttamalld kohtuutto-
masti ja epaloogisesti &-merkkid. Symbolilla
"&” on merkissd "&RJEKIKF&E&N&” tai-
pumus kadottaa perinteinen merkityksensi
("and’, ”ja”) ja muuttua ainoastaan yhdenlai-
seksi kulissiksi, jota kéytetddn todellisuudessa
toivotun sanan koristeena, ja timé oikeuttaisi
poistamaan sen rekisterdinnin yhteydessa,
mutta ei translitteroimaan sité.

112. Sitd paitsi se, ettd tavaramerkkeji re-
kisteréitiin ruotsalaiseen rekisteriin suuri
médrd — yhteensd 33 — samalla menetelmél-
14 eli kayttamalla &-merkkid, voi myos olla
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osoitus siitd, ettd verkkotunnuksen haltija ei
ole toiminut vilpittoméssd mielessd, koska
tallaiset rekisterdinnit voivat kuulua 21 artik-
lan 3 kohdan a, b tai d alakohdassa esitettyi-
hin tilanteisiin eli tyypillisiin verkkotunnus-
ten kaappaamismenettelyihin.

113. Kaikki ndmé seikat tuovat mieleen oi-
keuden viaarinkayton periaatteen, jonka osal-
ta yhteistjen tuomioistuin on jo lausunut, etta
sen toteaminen, ettd kysymyksessd on vadrin-
kaytto, edellyttad joukkoa objektiivisesti ar-
vioitavia seikkoja, joista ilmenee, ettd yhteison
sadnnoston tavoitetta ei ole saavutettu huoli-
matta siité, ettd timén sddnnoston edellytyk-
sid on muodollisesti noudatettu, ja toisaalta
se edellyttad subjektiivista tekijad, joka muo-
dostuu tahdosta saada yhteison sdédnnostosté
johtuva etuus luomalla keinotekoisesti sen
saamiseksi vaadittavat edellytykset. *

114. Edella esitettyjen seikkojen perusteel-
la neljdnteen ja viidenteen kysymykseen on
vastattava, ettd kun kansallinen tuomioistuin
tutkii vilpillista mielt4, sellaisena kuin sita tar-
koitetaan asetuksen N:o 874/2004 21 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdesséa
saman artiklan 3 kohdan kanssa, jonka pe-
rusteet eivit ole tyhjentdvid, sen on otettava

36 — Asia C-110/99, Emsland-Stirke, tuomio 14.12.2000 (Kok.,
s. [-11569, 52 ja 53 kohta) ja asia C-515/03, Eichsfelder
Schlachtbetrieb, tuomio 21.7.2005 (Kok., s. I-7355, 39 kohta).
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huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liitty-
vat merkitykselliset tekijét ja etenkin

— olosuhteet, joissa tavaramerkki on han-
kittu, ja erityisesti aikomus olla kaytta-
métté sitd markkinoilla, joita varten suo-
jaa on haettu

—  se, ettd kyseessd on saksankielinen yleis-
nimi ja

—  se, ettd &-merkkid on mahdollisesti kéy-
tetty védrin, jotta voitaisiin vaikuttaa ase-
tuksen N:o 874/2004 11 artiklan translit-
terointisddntojen soveltamiseen,

sikdli kuin rekisteréinnin ainoana tarkoituk-
sena on, ettd tavaramerkkia vastaavan verk-
kotunnuksen rekisterointia voidaan hakea
mainitussa asetuksessa sidddetyssé verkkotun-
nusten rekisterdinnin ensimmaiisessd osassa
(alkuvaihe).

VII Yhteenveto

115. Téssé ratkaisuehdotuksessa esitetyn ar-
vioinnin perusteella ehdotan ratkaisua, jossa

katson, ettd vaikka valittajalta on vaikea evité
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettu oikeus, useat tekijit
voivat kuitenkin osoittaa sen toimineen vil-
pillisessé mielessa.

116. Kansallisen tavaramerkin hankkiminen
on siis oikeus, jonka ansiosta valittaja saa
mainitussa sddnnoksessd vaaditun oikeudel-
lisen aseman, ja tdmd etu voidaan poistaa
siltd ainoastaan mitatoimélld kyseinen tava-
ramerkki kansallisten menettelyjen perus-
teella. Tavaramerkin ja verkkotunnuksen
vilinen ero johtuu kuitenkin todennékdisesti
moitteettomasta translitterointisédéntojen so-
veltamisesta, joten valittajaa ei voida moittia
myo6skéddn téstd erosta 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun oikeuden evéami-
seksi siltd.

117. Valittajan eri toimet ovat kuitenkin ren-
kaita ketjussa, joka johtaa verkkotunnuksen
rekisterdintiin. Huolimatta siitd, ettd nam&
kaikki toimet ovat yksittdisind muodollisesti
asianmukaisia, prosessi kokonaisuudessaan
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viittaa siihen, ettd valittajan tarkoituksena oli
vilttyd asetuksen sddnnosten soveltamisel-
ta sellaisen tavaramerkin vélitykselld, jota se
tarvitsee ainoastaan voidakseen hyotya verk-
kotunnusten rekisterdinnin ensimmaéisesté
osasta. Ndin toimiessaan valittaja saa muihin
samasta verkkotunnuksesta, joka on lisdk-
si saksankielinen yleisnimi, kiinnostuneisiin
néhden edun, jota se ei olisi saanut, jos se olisi
toiminut vilpittdmaésti.

VIII Ratkaisuehdotus

118. Vairinkaytoksi katsottavalla menette-
lylldén valittaja nimittdin estdd muita kiin-
nostuneita osallistumasta verkkotunnuksen
myontdmiseen saapumisjirjestyksessd pal-
velemista koskevan sd@nnon mukaisesti. Ta-
mén menettelyn hyviksyminen “nerokkaana
vetona” tarkoittaisi, ettd kilpailu nopeudesta
vaihtuisi kilpailuun nokkeluudesta eli siitd,
kuka 16ytda edullisimman oikotien, ja tdma
olisi asetuksen hengen vastaista.

119. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Oberster
Gerichtshofin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

”1) .eu-aluetunnuksen perustamista ja kiyttod koskevista yleisisté toimintasdénnois-
té ja rekisterointid koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuk-
sen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd
kansallisen tavaramerkin haltijalla on kyseisessd sidnnoksessé tarkoitettu oikeus
niin kauan kuin toimivaltaiset viranomaiset tai tuomioistuimet eivit ole julis-
taneet tavaramerkkid mitattoméksi vilpillisen mielen tai muun syyn perusteella
kansallisessa lainsddddannossé vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

Témad oikeus on olemassa jopa silloin, kun tavaramerkki, johon verkkotunnuksen
rekisterdinti perustuu, eroaa verkkotunnuksesta sen vuoksi, ettd mainitun tava-
ramerkin sisdltdmit erikoismerkit on poistettu asianmukaisesti verkkotunnuk-
sesta. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen tehtévéna on tutkia, olisiko
kyseiset erikoismerkit voitu kirjoittaa kirjaimin.
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