TUOMIO 3.6.2010 — ASIA C-569/08

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 péivéana kesdkuuta 2010*

Asiassa C-569/08,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnosté, jonka Obers-
ter Gerichtshof (Itdvalta) on esittinyt 18.11.2008 tekemaillddn péatokselld, joka on
saapunut unionin tuomioistuimeen 22.12.2008, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Internetportal und Marketing GmbH

vastaan

Richard Schlicht,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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INTERNETPORTAL UND MARKETING

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues seké tuomarit
P. Lindh, A. Rosas, A. O Caoimh ja A. Arabadjiev (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 10.12.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Internetportal und Marketing GmbH, edustajinaan Rechtsanwalt T. Hohne ja
Rechtsanwalt T. Bettinger,

— Richard Schlicht, edustajanaan Rechtsanwiltin J. Puhr,

— Tsekin hallitus, asiamiehenidan M. Smolek,

— Italian hallitus, asiamiehendén G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato
W. Ferrante,
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— Euroopan komissio, asiamiehenéin H. Kramer,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.2.2010 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee .eu-aluetunnuksen perustamista ja kdyttod koskevista
yleisistd toimintasddnnoista ja rekisterdintia koskevista periaatteista 28.4.2004 anne-
tun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 (EUVL L 162, s. 40) 21 artiklan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Internetportal und Marke-
ting GmbH (jaljempédna IM), joka on verkkosivustoja ylldpitéva ja tavaroita inter-
netissdé myyvéd yhtio ja ruotsalaisen tavaramerkin &R&E&I&F&E&N& haltija, ja
Benelux-tavaramerkin Reifen haltija Richard Schlicht ja joka koskee verkkotunnusta
www.reifen.eu.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Aluetunnuksen "eu” perustamisesta 22.4.2002 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 733/2002 (EYVL L 113, s. 1) esitetddn sen 1 artik-
lan mukaan .eu-aluetunnuksen perustamista, mukaan lukien rekisterin nimedmist4,
koskevat yleiset sdédnnot ja vahvistetaan yleiset puitteet, joita tdmén rekisterin on toi-
minnassaan noudatettava.

Tdmén direktiivin johdanto-osan 16 perustelukappaleen mukaan “hyviksyttdessa
yleiset toimintalinjat, joilla puututaan verkkotunnusten rekisterdinnilld keinotteluun
ja rekister6innin vaarinkayttoon, olisi sdddettdva, ettd kansallisen ja/tai yhteison oi-
keuden perusteella tunnustetut tai hyviksytyt aiempien oikeuksien haltijat seka jul-
kisyhteisot saavat kayttdd hyvikseen erityisen ajanjakson (alkuvaihe), jona niiden
verkkotunnusten rekisterdinti on varattu yksinomaan [niille] oikeuksien haltijoille
sekd julkisyhteisoille”

Mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetddn, ettd komissio
hyviksyy sddnnét, joihin on sisallytettdvd muun muassa "verkkotunnusten rekiste-
roinnilld keinotteluun ja rekisterdinnin vadrinkéayttoon liittyvét yleiset toimintape-
riaatteet, mukaan lukien mahdollisuus rekisteroida verkkotunnuksia vaiheittain sen
varmistamiseksi, ettd kansallisen ja/tai yhteison oikeuden perusteella tunnustetuilla
tai hyvéksytyilld nimen rekisterdintioikeuden saaneilla henkil6illa seké julkisyhtei-
soilld olisi riittdvd madrdaikainen tilaisuus nimensi rekisterdintiin”

Komissio on timén sddnnoksen perusteella antanut asetuksen N:o 874/2004.
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Sen johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Yhteison tai kansallisen oikeuden perusteella tunnustettujen aiempien oikeuksien
turvaamiseksi olisi otettava kayttoon vaiheittainen rekisterdintimenettely. Vaiheit-
tainen rekisterdinti tulisi toteuttaa kahdessa vaiheessa, jotta aiempien oikeuksien
haltijoilla olisi riittavit mahdollisuudet rekister6ida nimet, joihin heilla on aiemmat
oikeudet. Rekisterin olisi varmistettava, ettd oikeuksien validoinnista vastaavat tar-
koitukseen erikseen nimitetyt validointiasiamiehet. Validointiasiamiesten olisi haki-
joiden esittdmien todisteiden perusteella arvioitava oikeus, jonka katsotaan kohdis-
tuvan tiettyyn nimeen. Jos verkkotunnuksella on [useampi kuin] yksi hakija, joista
kullakin on nimeen aiempi oikeus, kyseisen nimen antamisen olisi tapahduttava saa-
pumisjdrjestyksesséd palvelemisen periaatteella”

Saman asetuksen 10 artiklassa, jonka otsikko on "Kelpoiset osapuolet ja nimet, joita
ne voivat rekister6idd’; siddetddn seuraavaa:

”1. Kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa tunnustettujen tai vahvistettujen aiem-
pien oikeuksien haltijat ja julkisoikeudelliset elimet voivat rekister6idéd verkkotunnuk-
sia vaiheittaisen rekisterdintijakson aikana ennen kuin .eu-aluetunnuksen alaisten
verkkotunnusten yleinen rekisterdinti alkaa.

‘Aiemmilla oikeuksilla’ tarkoitetaan muun muassa rekisterdityja kansallisia ja yhtei-
son tavaramerkkejd, maantieteellisid merkint6jé tai alkuperanimityksié ja, siltd osin
kuin ne on suojattu sen jésenvaltion kansallisessa lainsdddédnndssé, jossa niitd halli-
taan, rekister6imattomid tavaramerkkejd, kaupallisia merkkejd, yritysten tunnuksia,
yhtididen nimid, sukunimié seké suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvésti
erottuvia nimia.
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2. Aiemman oikeuden perusteella tehtidva rekisterointi koostuu koko sen nimen re-
kisterdinnistd, johon aiempi oikeus kohdistuu, sellaisena kuin se on kirjoitettuna ai-
neistossa, joka todistaa, ettd tillainen oikeus on olemassa.

Mainitun asetuksen 11 artiklassa, jonka otsikko on ”Erikoismerkit’, sdddetddn
seuraavaa:

Jos nimi, johon kohdistuu aiempia oikeuksia, siséltda erikoismerkkeji, valilyontej4 tai
vilimerkkejd, ne on poistettava kokonaan vastaavasta verkkotunnuksesta, korvattava
yhdysmerkeilld tai, jos mahdollista, kirjoitettava kirjaimin.

Edelld toisessa kohdassa tarkoitetut vililyonnit ja valimerkit siséltavit seuraavat mer-
kit:

~@#$% &*()+=<>{}[]\/);",.?

Asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdassa sdddetéddn, etté vaiheittaisen rekiste-
rointijakson kesto on neljd kuukautta ja ettd verkkotunnusten yleista rekisterdintié ei
saa aloittaa ennen vaiheittaisen rekisterdintijakson paattymista.
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Samassa sdannoksessi sdadetdan, ettd vaiheittainen rekisterdinti koostuu kahdesta
kahden kuukauden mittaisesta osasta. Ensimmaéisessé osassa verkkotunnuksiksi voi-
daan hakea pelkidstédén rekisteroityja kansallisia ja yhteison tavaramerkkejd, maantie-
teellisid merkint6jé seka julkisoikeudellisten elinten nimii ja kirjainsanoja.

Vaiheittaisen rekisterdinnin toisessa osassa voidaan verkkotunnuksiksi hakea nimi4,
jotka voidaan rekister6idd ensimmadisessd osassa, sekéd nimid, jotka perustuvat kaik-
kiin muihin aiempiin oikeuksiin.

Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklassa, jonka otsikko on "Keinottelu verkkotunnuksil-
la ja niiden vadrinkayttd’, sdddetddn seuraavaa:

”1. Rekisterdity verkkotunnus voidaan sulkea asianmukaista tuomioistuinten
ulkopuolis[ta] tai tuomioistuimessa kdytavdd menettelyéd soveltaen, jos kyseinen verk-
kotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin
nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa tunnustettu tai
vahvistettu oikeus, kuten 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeudet, ja jos:

a) verkkotunnuksen haltija on rekister6inyt tdimén verkkotunnuksen ilman oikeuk-
sia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai

b) verkkotunnus on rekisteroity tai sitd kéytetdén vilpillisessa mielessé.
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3. Edelld 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voidaan osoittaa, jos:

a)

asianhaarat osoittavat, ettd verkkotunnus rekisteroéitiin tai hankittiin etupédéssa
sen myymiseksi, vuokraamiseksi tai muulla tavoin siirtdmiseksi sellaisen nimen
haltijalle, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa tunnus-
tettu tai vahvistettu oikeus, tai jollekin julkisoikeudelliselle elimelle; tai

verkkotunnus on rekisterdity, jotta voidaan estéd sellaisen nimen haltijaa, johon
kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa tunnustettu tai vahvistet-
tu oikeus, tai jotakin julkisoikeudellista elintd soveltamasta tidtd nimed vastaavas-
sa verkkotunnuksessa, edellyttden etté:

i)

ii)

iii)

téllainen rekister6ijin toimintatapa voidaan osoittaa; tai

verkkotunnusta ei ole kéytetty asiaankuuluvalla tavalla vdhintddn kahden
vuoden aikana rekister6intipaivasta; tai

tilanteessa, jossa sellaisen verkkotunnuksen haltija, johon kohdistuu jokin
kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus,
tai julkisoikeudellisen elimen verkkotunnuksen haltija on vaihtoehtoisen
riildanratkaisumenettelyn kiynnistdmisen aikaan ilmoittanut aikeestaan
kayttaa verkkotunnusta asiaankuuluvalla tavalla mutta ei ole tehnyt niin
kuuden kuukauden kuluessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn
kéynnistdmispéivast;
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verkkotunnus on rekisterdity etupdéssé kilpailijan ammatillisen toiminnan héirit-
semiseksi; tai

verkkotunnusta on kiytetty tarkoituksella Internetin kéyttéjien houkuttelemisek-
si kaupallista hyotyéd varten verkkotunnuksen haltijan verkkosivustoon tai muu-
hun verkko-osoitteeseen luomalla todenndkoinen sekaannuksen mahdollisuus
suhteessa nimeen, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteison oikeudessa
tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jonkin julkisoikeudellisen elimen nimeen,
siten ettd téllaista todenndkoistd sekaannusta voi aiheutua verkkotunnuksen hal-
tijan verkkosivuston tai verkko-osoitteen tai verkkosivustossa tai verkko-osoit-
teessa sijaitsevan tuotteen tai palvelun ldhteen, sponsoroinnin, kytkésten tai hy-
viksynnén osalta, tai

rekisterdity verkkotunnus on henkilén nimi, jonka osalta ei ole olemassa osoitet-
tavaa yhteyttd verkkotunnuksen haltijan ja rekisteréidyn verkkotunnuksen valilla.

Asetuksen N:o 874/2004 22 artiklassa, jonka otsikko on ”Vaihtoehtoinen riidanrat-
kaisumenettely’; sdddetddn seuraavaa:

”1. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn voi kéynnistdd mikd tahansa osa-
puoli, jos:
a) rekisterdintiin liittyy keinottelu tai védrinkdyttéo 21 artiklassa tarkoitetulla

tavalla; tai
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b) rekisterin tekemd pddtés on ristiriidassa timdn asetuksen tai asetuksen
(EY) N:o 733/2002 kanssa.

11. Menettelyssd verkkotunnuksen haltijaa vastaan vaihtoehtoisen riidanrat-
kaisuelimen on péitettivd verkkotunnuksen sulkemisesta, jos se katsoo, ettd
rekisterdintiin liittyy keinottelu tai vadrinkaytté 21 artiklassa kuvatulla taval-
la. Verkkotunnus on siirrettdvd valituksen tekijille, jos tdimé hakee sitd ja tdyttad
asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sédddetyt yleiset
kelpoisuusperusteet.

Menettelyssd rekisterid vastaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen on paétet-
tdvd, onko rekisterin tekemd pédtos ristiriidassa tdmén asetuksen tai asetuksen
(EY) N:o 733/2002 kanssa. Vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen on péitettavd pda-
toksen kumoamisesta ja se voi tarvittaessa péittad, ettd kyseinen verkkotunnus siir-
retddn, suljetaan tai myonnetéén, edellyttden ettd, sikéli kuin on tarpeen, asetuksen
(EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sdéddetyt yleiset kelpoisuuspe-
rusteet tayttyvat.

13. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn tulokset sitovat osapuolia ja rekisterid,
paitsi jos kolmenkymmenen péivin kuluessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenette-
lyn tuloksen ilmoittamisesta kdynnistetddn oikeudenkdyntimenettely”
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Komissio nimesi asetuksen N:o 733/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 21.5.2003 teke-
maélladn paatokselld (EUVL L 128, s. 29) voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ni-
meltd European Registry for Internet Domains (jdljempédna EURid), jonka kotipaikka
on Brysselissd, .eu-aluetunnusrekisteriksi, jonka tehtévand on mainitun aluetunnuk-
sen organisointi, hallinto ja yllapito.

EURid antoi vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan toimivallan asetuksen
N:o 874/2004 22 artiklassa tarkoitetuissa riidoissa T$ekin tasavallan kauppakamarin
ja TSekin tasavallan maatalouskamarin yhteydessé toimivalle vilimiesoikeudelle (jal-
jempénd riidanratkaisuelin).

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Pddasian valittajana oleva rajavastuuyhtioé IM, jonka kotipaikka on Salzburg (Itdval-
ta), ylldpitaa verkkosivustoja ja myy tavaroita internetissid. Voidakseen rekisteroidd
verkkotunnuksia asetuksessa N:o 874/2004 sdddetyn vaiheittaisen rekisteréintime-
nettelyn ensimmadisessa osassa se haki Ruotsin tavaramerkkirekisteriltd yhteensd 33
saksankielisen yleisnimen rekister6imistéd tavaramerkeiksi, joissa jokaisen kirjaimen
edessi ja jaljessd oli erikoismerkki &, ja hakemukset hyvéksyttiin. Se esitti 11.8.2005
hakemuksen, joka koski sanamerkin &R&E&I&F&E&N& rekisteroimistd tavaroiden
ja palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekister6imisté varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna (jaljempénd Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 "tur-
vavyot” Tdama tavaramerkki rekisterditiin 25.11.2005 numerolla 376729.
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Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd IM:1l4 ei kuitenkaan koskaan ollut aikomusta kayt-
taa mainittua merkkia turvavoita varten.

IM rekister6i tdmén jidlkeen vaiheittaisen rekisterdintimenettelyn ensimmdises-
sd osassa verkkotunnuksen www.reifen.eu tukeutuen ruotsalaiseen tavaramerkkiin
&R&E&I&F&E&NE, josta se yhden asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa esitetyisté
translitterointisddnnoistd mukaisesti poisti erikoismerkin &.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevaan pdatokseen kuuluvien tosiseikkoja
koskevien toteamusten mukaan IM:n tavoitteena oli yllépitdd internetsivua renkai-
den myyntié varten, kun se rekisteroi verkkotunnuksen www.reifen.eu, johon kuulu-
va termi "Reifen” merkitsee saksan kielelld "renkaita’, mutta se ei ollut vield ryhtynyt
merkittaviin valmistelutoimiin tdmén sivun toteuttamiseksi, kun otetaan huomioon
ennakkoratkaisua pyytdneessid tuomioistuimessa vireilld oleva oikeudenkéynti ja sitd
edeltdnyt vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdmista koskevasta padtoksestd ilmenee myos, ettd IM
ei padasiassa kyseessé olevan verkkotunnuksen rekisterdimisen aikaan tuntenut péa-
asian vastapuolta Schlichtia.

Lisdksi ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevasta padtoksestd ilmenee,
ettd IM oli jattdnyt hakemuksen 180:n yleisnimistd koostuvan verkkotunnuksen
rekisterdimisestd.
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Schlichtilld on hallussaan Benelux-tavaramerkkivirastossa 28.11.2005 rekisteroity sa-
namerkki Reifen, joka on rekisteroity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkia 3 ja 35, joiden luonnehdinnat ovat "pesu- ja valkaisutuotteet; puhdistusai-
neet, erityisesti nanohiukkasia sisaltavit ikkunanpuhdistusaineet” ja "téllaisten puh-
distusaineiden markkinointia tukevat palvelut’, varten. Schlicht haki my6s 10.11.2005
sanamerkin Reifen rekisterdimistd yhteison tavaramerkiksi samoja kahta luokkaa
varten. Se pyrki télla tavaramerkilld, johon kuuluva sana perustuu asiakirja-aineiston
mukaan saksankielisten sanojen "Reinigung” (siivous) ja "Fenster” (ikkuna) kolmeen
ensimmadiseen kirjaimeen, myymaan koko Euroopassa puhdistusaineita isoja lasipin-
toja varten. Se oli antanut puhdistusaineiden kehittdmisen Bergolin GmbH & Co KG
-nimisen yrityksen tehtdviksi. Puhdistusaineen I (Reifen A) niyte-eré oli saatavissa
10.10.2006.

Schlicht vastusti riidanratkaisuelimessi sitd, ettd IM rekisterdi verkkotunnuksen
www.reifen.eu. Riidanratkaisuelin hyviksyi 24.7.2006 tekemallddn paatokselld (asia
00910) sen vaatimuksen ja poisti mainitun verkkotunnuksen IM:Itd ja siirsi sen
Schlichtille. Riidanratkaisuelin totesi tdssd paatoksesséén, ettéd tavaramerkkiin sisélty-
véaa &-merkkid ei pidé poistaa vaan se on ilmaistava kirjaimin. Tdémén elimen mukaan
IM oli selvisti pyrkinyt kiertdméén asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisen kohdan
mukaista translitterointisdédntod useissa verkkotunnuksia koskevissa rekisterdintiha-
kemuksissa. Niinpé se oli ollut vilpillisessa mielessd, kun se jétti padasiassa kyseessa
olevaa verkkotunnusta koskevan rekisteréintihakemuksen.

IM riitautti tdimén péaitoksen ja nosti asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 13 kohdan
mukaisen kanteen. Koska kanne hyléttiin ensimmaéisessd oikeusasteessa ja IM:n tés-
td ratkaisusta tekemad valitus hyldttiin, se teki Revision-valituksen ennakkoratkaisua
pyytdneessd tuomioistuimessa.
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Koska Oberster Gerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin) katsoi, ettd asian ratkai-
su riippuu unionin oikeuden, erityisesti asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan, tul-
kinnasta, se keskeytti asian kisittelyn ja esitti unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava
siten, ettd kyseisessd sddnnoksessa tarkoitettu oikeus on olemassa myos silloin,
kun

a) tavaramerkki, jota ei ole ollut tarkoitus kéyttd tavaroissa tai palveluissa, on
rekisterdity ainoastaan siksi, ettd saksankielistd yleisnimed vastaavan verkko-
tunnuksen rekisterdintia voidaan hakea vaiheittaisen rekisterdinnin ensim-
madisessi osassa?

b) verkkotunnuksen rekisterdinnin perusteena oleva saksankielistd yleisnimed
vastaava tavaramerkki eroaa verkkotunnuksesta siten, ettd tavaramerkissi on
erikoismerkkejé, jotka on poistettu verkkotunnuksesta, vaikka erikoismerkit
olisi voitu kirjoittaa kirjaimin ja vaikka verkkotunnus eroaa niiden poistami-
sen vuoksi tavaramerkisti siten, ettei niita voida sekoittaa toisiinsa?

2) Onko kyseisen asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
tulkittava siten, ettd oikeutettu etu on olemassa ainoastaan 21 artiklan 2 kohdan
a—c alakohdassa mainituissa tapauksissa?
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3) [Jos vastaus on kieltavd, onko] asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu olemassa myd0s silloin, kun verkkotun-
nuksen haltija haluaa kayttda saksankielisté yleisnimed vastaavaa verkkotunnusta
tiettyyn aihealueeseen liittyvalld verkkosivustolla?

4) [Jos ensimmdiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myontévisti, onko]
asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, etti sen 21 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voi perustua ainoastaan
edelld mainitun 21 artiklan 3 kohdan a—e alakohdassa sdédettyihin seikkoihin?

5) [Jos vastaus on kieltévd, onko] kyseessd asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli my®ds silloin, kun verk-
kotunnus on rekisterdity vaiheittaisen rekisteréinnin ensimmdisessd osassa
saksankielistd yleisnimed vastaavan sellaisen tavaramerkin perusteella, jonka
verkkotunnuksen haltija on hankkinut ainoastaan voidakseen hakea verkkotun-
nuksen rekisterdintid vaiheittaisen rekisteréinnin ensimmaéisessd osassa ja saa-
dakseen niin etulyontiaseman muihin verkkotunnuksesta kiinnostuneisiin ja
mahdollisesti myos kyseesséd olevaan merkkiin kohdistuvien oikeuksien haltijoi-
hin néhden?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Alustava arviointi

IM viittaa aluksi, ettei sitd vastaan voida vedota virheisiin, jotka rekisteri on mahdol-
lisesti tehnyt padasiassa kyseessé olevan verkkotunnuksen rekisterdinnissa. Tallaisiin
virheisiin olisi pitdnyt vedota asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan nojalla rekisterid vastaan kéytévéssa menettelyssa eiki kyseisen verkkotunnuksen
haltijaa vastaan kiytdvissa menettelyssa.

Vaikka ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin ei ole esittdnyt titd koskevaa kysy-
mysté, unionin tuomioistuimen on osana SEUT 267 artiklassa maaréttya kansallisten
tuomioistuimien ja unionin tuomioistuimen vilistd yhteistytd annettava ennakko-
ratkaisua pyyténeelle tuomioistuimelle hyddyllinen vastaus, jonka perusteella tamé
voi ratkaista kasiteltdvéndédn olevan asian, jos padasian kantajan viite ei ole vailla mer-
kitystd pddasian ratkaisun kannalta (ks. analogisesti asia C-295/97, Piaggio, tuomio
17.6.1999, Kok., s. I-3735, 25 kohta).

Talta osin on todettava, ettid asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 11 kohdan ensim-
maisessd ja toisessa alakohdassa annetaan kenelle tahansa mahdollisuus aloittaa vaih-
toehtoinen riidanratkaisumenettely verkkotunnuksen haltijaa kohtaan, jos rekiste-
rointiin liittyy keinottelu tai vaarinkaytto, tai rekisterid kohtaan, jos rekisterin tekema
padtos on ristiriidassa asetuksen N:o 733/2002 tai asetuksen N:o 874/2004 kanssa.
Pddasiassa, joka on aloitettu asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan sddnnosten mukai-
sesti ja joka koskee rekisterdintiin véitetysti liittyvéd keinottelua ja vadrinkéyttod, me-
nettely on voitu perustellusti aloittaa verkkotunnuksen haltijaa kohtaan.
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IM:n viite on siten tiltd osin perusteeton.

Neljéis kysymys

Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin tiedustelee neljdnnelld kysymykselldén,
joka on syytd tutkia ensin, pddasiallisesti sitd, onko asetuksen N:o 874/2004 21 artik-
lan 3 kohdan a—e alakohdassa lueteltu tyhjentivisti ne olosuhteet, joihin vilpillinen
mieli voi perustua.

Aluksi on huomattava, etti asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan eri kieliver-
sioiden vélilld on tiettyjd eroavaisuuksia. Saksankielisessé versiossa siddetdédn seuraa-
vaa: "Bosgldubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn —-". Tdmi
muotoilu, joka kirjaimellisesti tarkoittaa, ettd "1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
vilpillinen mieli on olemassa, jos ——’, voisi antaa ymmaértad, ettd tdmén asetuksen
21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut vilpillisen mielen tapaukset rajoittuvat
mainitussa 3 kohdassa nimenomaisesti sdddettyihin tilanteisiin.

Kysymyksessd olevaa sddnndsti ei kuitenkaan voida tutkia pelkéstddn sen saksankie-
lisen version perusteella, koska unionin oikeussddnt6ja on tulkittava ja sovellettava
yhteniisesti ottaen huomioon kaikilla unionin virallisilla kielilld laaditut versiot (ks.
vastaavasti asia C-280/04, Jyske Finans, tuomio 8.12.2005, Kok., s. I-10683, 31 kohta
ja asia C-187/07, Endendijk, tuomio 3.4.2008, Kok., s. I-2115, 22 kohta).

Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan muista kieliversioista kuin saksan-
kielisesta versiosta ilmenee, ettd timén sddnnoksen sisdltimé vilpillisen mielen
osoittavien olosuhteiden luettelo on vain esimerkinomainen. Mainitun sdinnoksen
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ranskankielisessd versiossa sdddetéén, ettd "La mauvaise foi au sens du paragraphe 1,
point b), [dudit article] peut étre démontrée quand —-" ([mainitun artiklan] 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voidaan osoittaa, kun —-). Verbilla
"pouvoir” (voida) ilmaistu ajatus on havaittavissa myos muissa kieliversioissa, muun
muassa englanninkielisessd (may), italiankielisessa (puo), espanjankielisessd (podra),
puolankielisessa (mozna), portugalinkielisessa (pode), hollanninkielisessé (kan) seka

bulgariankielisessa (moxe).

Téltd osin on huomautettava, ettd vakiintuneen oikeuskédytinnén mukaan unionin
sdaddoksen yhdenmukaisen soveltamisen ja néin ollen yhdenmukaisen tulkinnan vaa-
timus edellyttad, ettei yhtéd kieliversiota tarkastella irrallaan muista kieliversioista
vaan ettd sitd tulkitaan sen laatijan todellisen tahdon ja laatijan tavoitteleman péa-
méaidran mukaisesti ottaen huomioon muun muassa muilla kielilla laaditut versiot (ks.
mm. asia 29/69, Stauder, tuomio 12.11.1969, Kok., s. 419, Kok. Ep. L. s. 419, 3 koh-
ta; yhdistetyt asiat C-261/08 ja C-348/08, Zurita Garcia ja Choque Cabrera, tuomio
22.10.2009, Kok., s. I-10143, 54 kohta ja asia C-473/08, Eulitz, tuomio 28.1.2010, Kok.,
s. 1-907, 22 kohta).

Lisdksi tdltd osin on korostettava, ettd asetuksella N:o 733/2002 pyritddn erityisesti
sadtaméin verkkotunnusten rekisterdintiin liittyvdé keinottelua ja vddrinkéyttod kos-
kevista yleisen edun mukaisista toimintalinjoista, joilla turvattaisiin kansallisen ja/tai
unionin oikeuden perusteella tunnustettujen tai hyviksyttyjen aiempien oikeuksien
kunnioittaminen. Ndma4 yleisen edun mukaiset toimintalinjat on toteutettu tdsmalli-
semmin asetuksen N:o 874/2004 21 artiklalla, jossa asiallisesti sdddetaén verkkotun-
nusten sulkemisesta, jos niiden rekisteréintiin liittyy keinottelua tai vaarinkéyttoa.

Tavoite estdd verkkotunnusten rekisterdintiin liittyvé keinottelu tai vaarinkaytto, joil-
le voivat olla niiden luonteen vuoksi ominaisia erilaiset tosiseikat ja oikeudelliset olo-
suhteet, vaarantuisi, jos asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu vilpillinen mieli voitaisiin osoittaa vain mainitun artiklan 3 kohdan a—e
alakohdassa tyhjentévisti luetelluissa tilanteissa.
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Asetuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 16 perustelukappaleesta ilmenee, etté rekis-
terin olisi otettava huomioon alan parhaat kansainviliset kdytédnteet ja erityisesti Maa-
ilman henkisen omaisuuden jérjeston (WIPO) soveltuvat suositukset, jotta voitaisiin
mahdollisimman hyvin vilttdd keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden védrinkaytto.
Kuten komissio esittdd, WIPO:n 30.4.1999 péivitystd loppuraportista, joka koskee
internetin verkkotunnuksiin liittyvéa konsultaatiomenettelya, ja erityisesti sen vilpil-
lisen mielen késitettd koskevassa suosituksessa nro 171 olevasta 2 kohdasta ilmenee
selvisti, ettd vilpillistd mieltd osoittavien seikkojen luettelo, joka vastaa suurelta osin
asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdassa olevaa luetteloa, ei ole tyhjentava.

Niinpé neljdnteen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen N:o 874/2004 21 artik-
lan 3 kohtaa on tulkittava siten, ettd vilpillinen mieli voidaan osoittaa muillakin kuin
taman sdannoksen a—e alakohdassa luetelluilla seikoilla.

Viides kysymys

Viidennelld kysymykselldén, joka on syyté tutkia toisena, ennakkoratkaisua pyytényt
tuomioistuin pyytdd pédasiallisesti unionin tuomioistuinta tulkitsemaan asetuksen
N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa vilpillisen mielen kasitetta.

Tdmin sddnnoksen mukaan verkkotunnus, joka on identtinen tai sekaannusta ai-
heuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/
tai unionin oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, voidaan sulkea, jos se on
rekisterdity tai sitd kaytetddn vilpillisessda mielessa.
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Vilpillinen mieli on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki ky-
seiseen tapaukseen liittyviat merkitykselliset tekijiat (ks. analogisesti asia C-529/07,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, tuomio 11.6.2009, Kok., s. I-4893, 37 kohta).

Erityisesti IM:n menettelyn kaltaista menettelyd luonnehtivien seikkojen osalta on,
kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevaan paitokseen
sisaltyvat tosiseikkoja koskevat toteamukset, esitettdvd seuraavat tismennykset.

Ensinndkin on tarkasteltava olosuhteita, joissa sanamerkki &R&E&I&F&E&N&
rekisteroitiin.

Téltd osin on ensinnékin syytd ottaa huomioon kyseiseen tapaukseen liittyvien objek-
tiivisten olosuhteiden perusteella méadritettdvina subjektiivisena seikkana IM:n aiko-
mus tétd tavaramerkkid koskevaa rekisterdintihakemusta jatettdessé (ks. vastaavasti
em. asia Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, tuomion 41 ja 42 kohta).

Tavaramerkin rekisteréinnin hakeminen ilman aikomusta kayttd4 sitd sellaisena vaan
ainoana tarkoituksena myohemmin rekister6ida tdmén tavaramerkin perusteella .eu-
aluetunnus asetuksessa N:o 874/2004 sdaadetyn vaiheittaisen rekisteréintimenettelyn
ensimmaiisessd osassa, voi tietyisséd olosuhteissa merkité sitd, ettd menettely tapahtuu
tdmén asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessé
mielessd.

Esilld olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevasta pééatoksestd
ilmenee, etta vaikka IM rekisterdi sanamerkin &R&E&I&F&E&N& Ruotsissa turva-
vOitd varten, se aikoi todellisuudessa yllapitdé renkaiden myyntid varten tarkoitettua
internetsivua, jonka rekister6imista se suunnitteli.
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Téstd syystd IM:1ld ei ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen toteamusten ja
sen itsensd myontdmén perusteella ollut mitdén aikomusta kéyttdd tavaramerkkié ja
rekisterdintid niitd tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.

Toiseksi kyseessd olevan tavaramerkin esittdmistavalla voi myos olla merkitystd ar-
vioitaessa asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
menettelyé vilpillisessd mielessa (ks. analogisesti em. asia Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli, tuomion 50 kohta).

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin esittéd talta osin, ettd jos jokaisen kirjaimen
edessd ja jédljessd olevat erikoismerkit poistetaan, sanamerkki &R&E&I&F&E&N&
vastaa saksankielistd yleisnimed "Reifen” (renkaat). Lisdksi on huomattava, etti tille
tavaramerkille on luonteenomaista semanttiselta ja visuaaliselta kannalta epétavalli-
nen ja kielellisesti epérationaalinen esitystapa. Erikoismerkilld &, joka on lisétty jo-
kaisen kirjaimen edelle ja jalkeen, ei ole tédstd syystd mitddn semanttista merkitysté.
Téllainen esittdmistapa voi siten viitata siihen, etté erikoismerkki on lisatty vain yleis-
nimen, johon mainittu tavaramerkki perustuu, naamioimiseksi.

Kolmanneksi menettelyn toistuvuus voidaan my6s ottaa huomioon, kun arvioidaan
sitd, onko menettely asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitetulla tavalla vilpillistd mieltd osoittavaa. Ennakkoratkaisua pyytényt tuomiois-
tuin esittéd taltéd osin, ettd IM on rekisterdinyt Ruotsissa yhteensé 33 tavaramerkkis,
jotka vastaavat saksankielisid yleisnimii ja joissa kaikissa on kéytetty erikoismerkkié
& kaikkien merkissd, jonka rekisteroimisté haettiin, esiintyvien kirjaimien edessd ja
jaljessd.
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Neljanneksi tapahtumien aikajérjestys voi myos olla arvioinnin kannalta merki-
tyksellinen seikka. Esilld olevassa asiassa se, ettd IM on rekister6inyt sanamerkin
&REKI&F&E&N& vain vihidn ennen .eu-aluetunnuksen siséltivien verkkotunnus-
ten vaiheittaisen rekisterdintimenettelyn ensimmaisen osan alkua, on myos otettava
tarkasti huomioon mahdollisen vilpillisen mielen arvioimiseksi. Ennakkoratkaisu-
pyynnosté ilmenee tdltd osin, ettd IM oli hakenut mainitun tavaramerkin rekisteroin-
tid Ruotsin toimivaltaiselta viranomaiselta 11.8.2005 ja tdmaé oli hyvaksynyt mainitun
hakemuksen 25.11.2005, kun taas EURid oli ilmoittanut, ettid .eu-aluetunnuksen si-
saltdvien verkkotunnusten rekisteréiminen alkaisi 7.12.2005.

Tésséd yhteydessd on todettava, ettd vaikka on totta, ettd ruotsalainen tavaramerkki
&R&E&I&F&E&N& on edelleen voimassa eik sitd ole julistettu menetetyksi tai mi-
tiattoméksi, tdméan tavaramerkin rekisterdimisen olosuhteet voivat osoittaa menette-
lyn tapahtuneen asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tetussa vilpillisessd mielessa.

Toiseksi niiden olosuhteiden osalta, joissa verkkotunnus www.reifen.eu rekisteroi-
tiin, on todettava ensinnékin, etté erikoismerkin tai vélimerkin véérinkaytté nimes-
sd, johon oikeus kohdistuu, voi, kun asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan translitte-
rointisddnnot otetaan huomioon, olla merkityksellinen seikka arvioitaessa sitd, onko
verkkotunnuksen haltija ollut vilpillisessd mielessa.

Mainitun artiklan toisessa kohdassa sdddetddn, ettd jos nimi, johon kohdistuu
aiempia oikeuksia, siséltdd &:n kaltaisia erikoismerkkejd, "ne on poistettava kokonaan
vastaavasta verkkotunnuksesta, korvattava yhdysmerkeilld tai, jos mahdollista, kir-
joitettava kirjaimin” Ennakkoratkaisupyynnosté ilmenee, ettd IM, joka on perustanut
vaatimuksensa tdhdn ensimmaéiseen mahdollisuuteen, on saanut poistettua sanamer-
kistddan &R&EKI&F&E&N& kaikki &-merkit ja saanut néin rekisterdityéd verkkotun-
nuksen www.reifen.eu.
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Téltd osin ei voida hyviksyd komission nédkemystd, jonka mukaan asetuksen
N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa olevat kolme sddnt6d on asetettava
hierarkiajérjestykseen. Tamén toimielimen mukaan erikoismerkit, joilla on semanttista
merkitystd, on ilmaistava kirjaimin ja ne, jotka toimivat erottimena, on korvattava yh-
dysmerkeilld ja ainoastaan ne, joilla ei ole semanttista merkityst4 ja jotka eivét toimi
erottimena, on poistettava.

Kuten IM ja Tsekin hallitus esittédvit, asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisen koh-
dan sanamuodossa ei ole kuitenkaan mitéén sellaista, minké perusteella voitaisiin to-
deta, ettd ndiden kolmen translitterointisddnnon vélilld olisi jonkinlainen hierarkia.

Silla, ettd tdssd sadnnoksessd sdddetddn, ettd erikoismerkit on ilmaistava kirjaimin
”jos mahdollista’} ei ole téltd osin merkitystd. Tétd ilmaisua ei ole ymmaérrettéva siten,
ettd silld sdddetddn eri translitterointivaihtoehtojen vélisesté hierarkiasta, vaan siten,
ettéd se koskee mahdottomuutta ilmaista tiettyja erikoismerkkeja kirjaimin.

Liséksi komission nikemyksesté seuraisi, ettd niiden rekisterdintien tapauksessa, joi-
hin liittyy keinottelua tai vadrinkayttod, suosittaisiin sellaisten erikoismerkkien kayt-
tod, joiden poistaminen olisi edelleen mahdollista, kun taas vilpittoméssa mielessa
tapahtuvien rekisterointien kohdalla hakijoilla ei olisi mitéén erikoismerkkien trans-
litterointia koskevaa valinnanmahdollisuutta, jolloin niille saatettaisiin antaa .eu-
aluetunnuksen sisaltavé verkkotunnus, joka ei niiden mielestd vastaisi nimed, johon
niiden aiempi oikeus kohdistuu.
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Téltd osin on korostettava, ettd asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 2 kohdasta il-
menee, ettd .eu-aluetunnuksen siséltdvin verkkotunnuksen rekisterdinti aiemman
oikeuden perusteella koostuu koko sen nimen rekister6innisté, johon aiempi oikeus
kohdistuu, sellaisena kuin se on kirjoitettuna aineistossa, joka todistaa, ettd téllainen
oikeus on olemassa.

Koska tietyt erikoismerkit, jotka voivat esiintyd nimessé, johon aiempi oikeus koh-
distuu, eivit voi kuitenkaan teknisten rajoitteiden vuoksi esiintyé verkkotunnuksessa,
lainsdétdja on asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa sddtanyt téllaisia
erikoismerkkejé koskevista translitterointisdédnndista.

Niinpé asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan yhdessid luke-
misesta seuraa, ettd mainitun 11 artiklan toiseen kohtaan sisdltyvien translitteroin-
tisddntojen soveltamista ohjaa tavoite taata verkkotunnuksen, jonka rekister6intida on
haettu, ja nimen, johon aiempi oikeus kohdistuu, identtisyys tai suurin mahdollinen
yhteneviisyys.

Erikoismerkkien sisdltyminen nimeen, johon aiempi oikeus kohdistuu, seké hakijan
tekemad valinta néitd merkkejd koskevien kolmen asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan
toisessa kohdassa olevan translitterointivaihtoehdon eli poistamisen, korvaamisen
yhdysmerkeill4 tai kirjaimin ilmaisemisen vélilld voivat siten antaa viitteitd menette-
lyn tapahtumisesta tdmén asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa
vilpillisessd mielessd, erityisesti tilanteessa, jossa verkkotunnus, jonka rekisterointia
on haettu, ei ole yhteneviinen sen nimen kanssa, johon aiempi oikeus kohdistuu.
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Ennakkoratkaisupyynnosté ilmenee talta osin, ettd kielellisesti epdrationaalisella ta-
valla nimeen, johon aiempi oikeus kohdistuu, lisétyt erikoismerkit on poistettu verk-
kotunnuksesta, jonka rekisterdintid on haettu, eikd niité ole korvattu yhdysmerkeilld
tai ilmaistu kirjaimin, joten mainitun verkkotunnuksen ja nimen, johon aiempi oikeus
kohdistuu, yhteneviisyys vaarantuu.

Toiseksi on huomattava, ettd asetuksessa N:o 874/2004 on, kuten sen johdanto-osan
12 perustelukappaleesta ilmenee, sdddetty vaiheittaisesta rekisterdintimenettelystd
sen varmistamiseksi, ettd aiempien oikeuksien haltijoilla olisi riittdvit mahdollisuu-
det rekisterdidd nimet, joihin heilld on aiemmat oikeudet.

Mainitun asetuksen 12 artiklan mukaan tdméa menettely késittda kaksi osaa. Ensim-
maisessi osassa verkkotunnuksiksi voidaan hakea pelkastddn rekisteroityjd kansallisia
ja yhteison tavaramerkkejd, maantieteellisid merkintdjd ja julkisoikeudellisten elinten
nimid ja kirjainsanoja. Toinen osa koskee nimi#, jotka voidaan rekister6idd ensimmai-
sessd osassa, sekd nimid, jotka perustuvat kaikkiin muihin aiempiin oikeuksiin.

Verkkotunnusten, jotka siséltdvit .eu-aluetunnuksen, yleistd rekisterointid ei tds-
td syystd saatu aloittaa ennen vaiheittaista rekisterdimistd varten sdddetyn jakson
paattymista.

Niinpé pédasiassa kyseessd olevan kaltainen verkkotunnus, joka vastaa tarkoitettua
yleisnimed sellaisenaan, voitiin rekister6idé vaiheittaisen rekisterdintimenettelyn en-
simmaisessd osassa vain tété tarkoitusta varten luodun ja rekisteréidyn tavaramerkin
ansiosta.
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Jos IM ei olisi rekisterdinyt sanamerkkié, sen olisi pitanyt odottaa .eu-aluetunnuksen
siséltdavien verkkotunnusten yleisen rekister6innin alkamista jattdakseen hakemuk-
sensa ja kérsid muiden samasta verkkotunnuksesta kiinnostuneiden tavoin néin riski
siitd, ettd sen rekisterdintihakemusta ennen esitetty toinen hakemus saa saapumisjar-
jestyksessd palvelemisen periaatteen mukaisesti etusijan.

Menettely, jolla pyritddn selkedsti kiertamédn asetuksella N:o 874/2004 saddetty vai-
heittainen rekisterdintimenettely, on siten otettava huomioon, kun arvioidaan sits,
tapahtuiko menettely mainitun asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tetussa vilpillisessd mielessa.

Kolmanneksi se, ettd on esitetty suuri méaéré yleisnimid vastaavia verkkotunnuksia
koskevia rekisterdintihakemuksia, voi myds olla merkityksellinen seikka, kun arvioi-
daan menettelyn tapahtumista vilpillisessd mielesséd asetuksen N:o 874/2004 tavoit-
teen, joka on verkkotunnusten rekisteréimiseen ja kdyttamiseen liittyvéin keinottelun
tai vadrinkayton ehkdiseminen tai vélttdminen, valossa. Téltd osin ennakkoratkaisu-
pyynnosté ilmenee, ettd IM oli esittényt 180 tallaista hakemusta.

Sen sijaan silla ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevassa padtoksessd maini-
tulla seikalla, ettd IM ei tuntenut Schlichtié silloin, kun pédasiassa kyseessd olevan
verkkotunnuksen rekisterdintia haettiin, ei ole merkitysta.

IM esittda téltd osin, ettd padasiassa on kyse yleisnimestd muodostuvan verkkotun-
nuksen rekisterdimisestd, jolla ei voida missdén tapauksessa loukata kolmansien oi-
keuksia, koska kenelldakddn ei ole yksinoikeuksia yleisnimiin. Menettely, johon liittyy
keinottelua tai vadrinkéyttod ja johon asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdassa
luetelluilla vilpillisen mielen tapauksilla pyritddn puuttumaan, on siten yleisnimistd
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muodostuvien verkkotunnusten rekisteroimisen osalta ilmiselviasti mahdoton. Tasta
syystd IM ei ole mielestdén toiminut mainitun 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa
vilpillisessa mielessa.

Tdma nidkemys on virheellinen kahdesta syystd. Yhtdaltd se perustuu timén tuomion
31-39 kohdassa hylétylle olettamalle, jonka mukaan asetuksen N:o 874/2004 21 ar-
tiklan 3 kohdan luettelo vilpillisen mielen tapauksista olisi tyhjentava. Toisaalta siind
ei oteta huomioon, ettd yleisnimiin voi laillisesti kohdistua aiempia oikeuksia. Oi-
keuskéytinnossd on aikaisemmin todettu, ettd unionin oikeus, erityisesti jasenval-
tioiden tavaramerkkilainsdddédnnon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b ja c
alakohta, ei estd sellaisen tavaramerkin rekisteréintié jasenvaltiossa kansallisena ta-
varamerkking, joka muodostuu toisessa jdsenvaltiossa puhutusta kielesti lainatusta
sanasta, jolta puuttuu télla kielelld erottamiskyky tai joka on tillé kielelld niitd tava-
roita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisterdintid on haettu, paitsi jos asianomai-
nen kohderyhmad siinéd jasenvaltiossa, jossa rekisterdintid on haettu, kykenee ym-
mértdméiin timin sanan merkityksen (asia C-421/04, Matratzen Concord, tuomio
9.3.2006, Kok., s. I-2303, 26 ja 32 kohta sekd tuomiolauselma).

Koska aiempien oikeuksien kohdistumista yleisnimed vastaavaan nimeen ei siten voi-
da sulkea pois, pddasian kantajan menettelyn kaltaiseen menettelyyn sisaltyy riski sii-
td, ettd tallaisten oikeuksien haltijoille aiheutetaan vahinkoa.

Lisdksi tdmén tuomion 70 kohdassa luonnehditun kaltaisella menettelylla pyritdan
saamaan perusteetonta etua sellaisten muiden samasta verkkotunnuksesta kiinnostu-
neiden tahojen kustannuksella, joilla ei ole aiempaa oikeutta, johon ne voisivat vedo-
ta, ja jotka joutuvat siten odottamaan .eu-aluetunnuksen sisiltdvien verkkotunnusten
yleisen rekisterdinnin alkamista voidakseen esittaa rekisterdintihakemuksen.
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Viidenteen esitetyistd kysymyksistd on siten vastattava, ettd kansallisen tuomiois-
tuimen on otettava huomioon kaikki kullekin tapaukselle ominaiset merkitykselliset
seikat ja erityisesti olosuhteet, joissa tavaramerkki on saatu rekisterdity4, sekéd olosuh-
teet, joissa .eu-aluetunnuksen siséltdavéa verkkotunnus on rekisteréity, kun se arvioi,
onko menettely tapahtunut asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa, luettuna yhdessd saman artiklan 3 kohdan kanssa, tarkoitetussa vilpillisessd
mielessa.

Olosuhteiden, joissa tavaramerkki on saatua rekisteroityd, osalta kansallisen tuomio-
istuimen on otettava huomioon erityisesti

— aikomus olla kdyttamattd tavaramerkkia niillda markkinoilla, joita varten suojaa on
haettu

— tavaramerkin esittdmistapa

—  se, ettd on rekisterdity huomattava maird muita tavaramerkkejé, jotka vastaavat
yleisnimid, ja

— se, ettd tavaramerkki on rekisterdity juuri ennen .eu-aluetunnuksen siséltévien
verkkotunnusten vaiheittaisen rekisterdintimenettelyn alkamista.
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Olosuhteiden, joissa .eu-aluetunnuksen siséltavé verkkotunnus on rekisteroity, osalta
kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

— asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa tarkoitettujen erikoismerkkien tai vi-
limerkkien védrinkaytté tdhdn artiklaan siséltyvien translitterointisddntéjen
soveltamiseksi

— rekisterdinti téssé asetuksessa sdédetyn vaiheittaisen rekisterdintimenettelyn en-
simmadisessid osassa pddasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa hankitun tava-
ramerkin perusteella ja

— se, ettd on esitetty suuri midrd yleisnimié vastaavia verkkotunnuksia koskevia
rekisterdintihakemuksia.

Ensimmdiinen, toinen ja kolmas kysymys

Kun otetaan huomioon neljianteen ja viidenteen ennakkoratkaisukysymykseen anne-
tut vastaukset seka padasian olosuhteet, kolmeen ensimmaiiseen kysymykseen ei ole
tarvetta vastata.
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Oikeudenkiy ntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely unionin tuomioistuimessa on véilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka vuoksi kan-
sallisen tuomioistuimen asiana on pééattdd oikeudenkayntikulujen korvaamisesta. Oi-
keudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille huomau-
tusten esittamisesti unionin tuomioistuimelle, ei voida mairata korvattaviksi.

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

1)

2)

.eu-aluetunnuksen perustamista ja kidyttod koskevista yleisisti toiminta-
sddannoisti ja rekisterointid koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun ko-
mission asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohtaa on tulkittava si-
ten, ettd vilpillinen mieli voidaan osoittaa muillakin kuin tamén sddnnéksen
a—e alakohdassa luetelluilla seikoilla.

Kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kullekin tapauk-
selle ominaiset merkitykselliset seikat ja erityisesti olosuhteet, joissa tava-
ramerkki on saatu rekisteroityd, sekid olosuhteet, joissa .eu-aluetunnuksen
sisdltdva verkkotunnus on rekisterdity, kun se arvioi, onko menettely tapah-
tunut asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna
vhdessi saman artiklan 3 kohdan kanssa, tarkoitetussa vilpillisessd mielessa.

Olosuhteiden, joissa tavaramerkki on saatua rekisteroityi, osalta kansallisen
tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

— aikomus olla kidyttamittd tavaramerkkia niilla markkinoilla, joita varten
suojaa on haettu
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— tavaramerkin esittimistapa

— se, ettd on rekisterdity huomattava méiara muita tavaramerkkeji, jotka
vastaavat yleisnimid, ja

— se, ettd tavaramerkki on rekisterdity juuri ennen .eu-aluetunnuksen sisil-
tiavien verkkotunnusten vaiheittaisen rekisterdintimenettelyn alkamista.

Olosuhteiden, joissa .eu-aluetunnuksen sisiltdvd verkkotunnus on rekiste-
roity, osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

— asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa tarkoitettujen erikoismerkkien
tai vilimerkkien vidrinkaytto tihin artiklaan sisiltyvien translitteroin-
tisddntojen soveltamiseksi

— rekisterointi tissd asetuksessa sdddetyn vaiheittaisen rekisterdintime-
nettelyn ensimmadisessd osassa padasian olosuhteiden kaltaisissa olosuh-
teissa hankitun tavaramerkin perusteella ja

— se, ettd on esitetty suuri méddrd yleisnimiéd vastaavia verkkotunnuksia
koskevia rekisterointihakemuksia.

Allekirjoitukset
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