DOM AV DEN 3.6.2010 — MAL C-569/08

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 3 juni 2010*

I mél C-569/08,

angéende en begidran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av
Oberster Gerichtshof (Osterrike) genom beslut av den 18 november 2008, som inkom
till domstolen den 22 december 2008, i mélet

Internetportal und Marketing GmbH

mot

Richard Schlicht,

meddelar

* Rittegangssprak: tyska.
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INTERNETPORTAL UND MARKETING

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden ].N. Cunha Rodrigues samt domarna P. Lindh,
A.Rosas, A. O Caoimh och A. Arabadjiev (referent),

generaladvokat: V. Trstenjak,
justitiesekreterare: handlaggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 10 december 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Internetportal und Marketing GmbH, genom T. Hohne och T. Bettinger,
Rechtsanwilte,

— Richard Schlicht, genom J. Puhr, Rechtsanwiltin,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek, i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitradd av
W. Ferrante, avvocato dello Stato,
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— Europeiska kommissionen, genom H. Krémer, i egenskap av ombud,

och efter att den 10 februari 2010 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 21 i kommissionens for-
ordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allménna riktlinjer for inréttandet
och driften av toppdoménen .eu och allménna principer for registrering (EGT L 162,
s. 40).

Denna fraga har uppkommit i ett mal mellan foretaget Internetportal und Marke-
ting GmbH (nedan kallat klagandebolaget), som driver webbplatser och marknadsfor
varor pa Internet, och som &ger det svenska varumirket & R&E&I&F&E&N&, och
Richard Schlicht (nedan kallad motparten), som ar innehavare av Beneluxvarumarket
Reifen, angdende doménnamnet "www.reifen.eu”.
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Tillampliga bestimmelser

Enligt artikel 1 i Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 733/2002 av den
22 april 2002 om inréttande av toppdominen .eu (EGT L 113, s. 1) innehaller for-
ordningen allménna bestimmelser om inrdttandet av ndimnda toppdomaén, inklusive
utseendet av en registreringsenhet, och faststiller allménna riktlinjer for driften av
denna registreringsenhet.

I skil 16 i denna férordning anges att "antagande av allménna riktlinjer for att for-
hindra spekulativ eller oegentlig registrering av domdnnamn bor ge innehavare av
tidigare réttigheter som dr erkénda eller faststillda enligt nationell réitt och/eller ge-
menskapsritt och offentliga organ mojlighet att utnyttja en sirskild tidsperiod (forre-
gistrering) under vilken registreringen av deras doménnamn ar reserverad for [dessa]
innehavare ... och for offentliga organ”

I artikel 5.1 b i ndimnda férordning anges att "kommissionen skall ... faststilla ... all-
maénna riktlinjer i friga om spekulativ och oegentlig registrering av doménnamn, in-
begripet mojligheten att gradvis registrera doménnamn for att sékerstélla att inne-
havarna av tidigare réttigheter, som ar erkdnda eller faststillda enligt nationell rétt
och/eller gemenskapsritt, och offentliga organ far limpliga mojligheter att under en
overgangsperiod registrera sitt namn”.

Kommissionen har antagit férordning nr 874/2004 med stod av denna bestimmelse.
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Skél 12 i denna forordning har féljande lydelse:

"For att skydda tidigare réttigheter som erkénns i gemenskapslagstiftning eller na-
tionell lagstiftning, bor ett forfarande for stegvis registrering inféras. Den stegvisa
registreringen bor genomforas i tva steg, for att garantera innehavare av tidigare rét-
tigheter mojligheten att registrera de namn som omfattas av deras tidigare réttigheter.
Registreringsenheten bor se till att rattigheterna kontrolleras av utsedda kontrollan-
ter. Kontrollanterna bor pa grundval av de bevis som de s6kande inkommer med be-
doma den rittighet som hévdas for ett namn. Tilldelningen av namnet bor sedan ske
enligt principen forst till kvarn’ om det finns tva eller fler sokande for ett domdnnamn
for vilket de alla har en tidigare réttighet.”

I artikel 10 i samma f6rordning, som har rubriken "Behoériga aktorer och de namn
som de kan registrera’; foreskrivs foljande:

”1. Innehavare av tidigare réttigheter som erkédnns eller faststélls i nationell lagstift-
ning och/eller gemenskapslagstiftning och offentliga organ skall vara behoriga att an-
sOka om att registrera domédnnamn under en period av stegvis registrering innan den
allménna registreringen inleds for doménen .eu.

‘Tidigare réttigheter’ skall bland annat forstds som registrerade nationella varu-
mirken och registrerade gemenskapsvarumirken, geografiska beteckningar eller
ursprungsbeteckningar och féljande, i den mén som de skyddas av den nationella
lagstiftningen i den medlemsstat dér rittigheten innehas: oregistrerade varumérken,
handelsbendmningar, affirsbeteckningar, foretagsnamn, familjenamn och distinkta
titlar pa skyddade litteréra och konstnirliga verk.
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2. Registrering pa grundval av en tidigare rattighet skall omfatta registreringen av det
fullstindiga namnet for vilket den tidigare réttigheten existerar, sdsom det skrivs i de
handlingar som styrker att en saddan réttighet existerar.

o I artikel 11 i ndmnda forordning, med rubriken ”Sarskilda skrivtecken’, foreskrivs
foljande:

Nir det namn for vilket tidigare rittigheter havdas innehéller sirskilda skrivtecken,
mellanrum eller skiljetecken skall dessa helt tas bort fran det berérda domdnnamnet,
ersittas med bindestreck eller, om mojligt, skrivas om som ett ord.

Sérskilda skrivtecken eller skiljetecken som avses i andra stycket skall innefatta
foljande:

~@#S%N&*()+=<>{}[]|/5:?

10 [ artikel 12.2 i forordning nr 874/2004 anges att den stegvisa registreringsperioden
ska paga i fyra manader. Den allménna registreringen av doménnamn ska inte inledas
forran den stegvisa registreringsperioden avslutats.
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I samma bestdmmelse anges att den stegvisa registreringen ska goras i tva steg pa tvé
ménader vardera. I det forsta steget far ansokningarna om doménnamn endast avse
registrerade nationella varumirken och registrerade gemenskapsvarumérken, geo-
grafiska beteckningar samt namn p4 eller akronymer for offentliga organ.

Under det andra steget i den stegvisa registreringen kan ans6kningarna om domén-
namn omfatta bdde namn som kan registreras i det forsta steget och namn baserade
pé alla andra tidigare réttigheter.

I artikel 21 i forordning nr 874/2004, som har rubriken ”Spekulativ och oegentlig re-
gistrering’, foreskrivs foljande:

1. Ett registrerat doménnamn skall aterkallas, efter ett lampligt forfarande for tvist-
16sning infor eller utanfér domstol, om det namnet &r identiskt med eller l4tt kan
sammanblandas med ett namn for vilket en réttighet erkanns eller faststalls i nationell
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, som de réttigheter som anges i artikel 10.1,
och om det

a) registrerats avinnehavaren utan att denne har ritten till eller ett legitimt intresse
av namnet, eller

b) har registrerats eller anvénds i ond tro.
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3. Ond tro, i den mening som avses i punkt 1 b, kan pavisas i foljande fall:

a)

Omstiandigheter tyder pa att doménnamnet registrerats eller forvarvats huvud-
sakligen i syfte att sélja, hyra ut eller pa annat sitt dverféra domannamnet till
innehavaren av ett namn for vilket en réttighet erkanns eller faststills i nationell
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning eller till ett offentligt organ.

Doménnamnet har registrerats for att forhindra att innehavaren av ett namn for
vilket en rattighet erkdnns eller faststills i nationell lagstiftning och/eller gemen-
skapslagstiftning, eller ett offentligt organ, anvinder detta namn i ett motsva-
rande doménnamn, under forutsittning att

i) ett monster av sddant beteende kan pavisas hos den registrerande parten,

ii) domidnnamnet inte har anvints pé relevant satt under minst tva ar raknat fran
registreringsdatumet, eller

iii) om omstdndigheterna nér den alternativa tvistldsningen inleds dr sddana att
innehavaren av ett doménnamn for vilket en rittighet erkinns eller faststills
i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning, eller innehavaren av
ett doménnamn for ett offentligt organ, deklarerat sin avsikt att anvinda do-
méannamnet pa relevant sitt, men inte gjort detta inom sex manader fran den
dag d4 den alternativa tvistlosningen inleddes.
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Det huvudsakliga syftet med att registrera domdnnamnet har varit att stora en
konkurrents professionella verksamhet.

Dominnamnet har avsiktligt utnyttjats for att i kommersiellt syfte locka Inter-
netanvindare till domédnnamnets innehavares webbplats eller nagon annan Inter-
netadress, genom att skapa en mojlighet till forvaxling med ett namn for vilket en
rattighet erkénns eller faststélls i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslag-
stiftning eller med namnet pa ett offentligt organ, och denna mojlighet kan leda
till missforstand vad géller ursprung, sponsring, anknytning eller godkédnnande av
webbplatsen eller innehavarens adress eller av en vara eller tjanst pa webbplatsin-
nehavarens webbplats eller adress.

Det domidnnamn som registrerats &dr ett personnamn for vilket ingen pévisbar
koppling existerar mellan innehavaren av doménnamnet och det doménnamn
som registrerats.

I artikel 22 i férordning nr 874/2004, med rubriken "Alternativ tvistlosning (ADR)’,
foreskrivs foljande:

. En alternativ tvistlosning kan initieras av varje part om

registreringen dr spekulativ eller oegentlig i den mening som avses i artikel 21,
eller
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b) ett beslut som fattats av registreringsenheten stér i strid med denna forordning
eller med forordning (EG) nr 733/2002.

11. Vid ett forfarande mot innehavaren av ett doménnamn skall en panel for alter-
nativ tvistlosning besluta om att aterkalla detta domédnnamn om panelen finner att
registreringen ar spekulativ eller oegentlig enligt definitionen i artikel 21. Domén-
namnet skall 6verforas till den klagande om denne ans6ker om domédnnamnet och
uppfyller de allménna behorighetskriterier som faststills i artikel 4.2 b i forordning
(EG) nr 733/2002.

I forfaranden mot registreringsenheten skall panelen faststélla om ett beslut som fat-
tats av registreringsenheten star i strid med denna férordning eller med férordning
(EG) nr 733/2002. Panelen skall besluta att beslutet skall upphévas och far, néir si ar
lampligt, besluta om 6verforing, aterkallande eller tilldelning av det berérda domén-
namnet, under forutsittning att de allmdnna behorighetskriterierna som faststélls i
artikel 4.2 b i férordning (EG) nr 733/2002 uppfylls, nér s& ar nédvéndigt.

13. Resultatet av den alternativa tvistlosningen skall vara bindande for parterna och
registreringsenheten om inte en domstolsprocess inleds inom 30 kalenderdagar fran
det att parterna delgetts resultatet av den alternativa tvistlosningen”
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Genom beslut av den 21 maj 2003 (EUT L 128, s. 29) utsdg kommissionen, med till-
lampning av artikel 3.1 i férordning nr 733/2002, den icke vinstdrivande organisa-
tionen "European Registry for Internet Domains” (nedan kallad EURid), med site i
Bryssel, till registreringsenhet for toppdomaénen .eu, med uppdrag att organisera och
forvalta nimnda domén.

EURIid overlat genomforandet av alternativ tvistlosning i den mening som avses i
artikel 22 i férordning nr 874/2004 till tvistlosningsinstitutet vid Republiken Tjeck-
iens Finanskammare och Republiken Tjeckiens Jordbrukskammare (nedan kallat
tvistlosningsinstitutet).

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Klagandebolaget, som ir ett aktiebolag med site i Salzburg (Osterrike), driver webb-
platser och marknadsfor varor pé Internet. For att mojliggora registrering av domén-
namn i det forsta steget av den stegvisa registreringen enligt forordning nr 874/2004,
ansokte bolaget hos den svenska registreringsenheten om registrering av samman-
lagt 33 generiska beteckningar som varumarken, i samtliga fall genom att anvinda
det sérskilda skrivtecknet "&” fore och efter de enskilda bokstiverna. Ansokning-
arna beviljades. Den 11 augusti 2005 ansokte bolaget om registrering av ordmaérket
"&REEKIKF&E&N&” i klass 9 i Niceoverenskommelsen om internationell klassi-
ficering av varor och tjanster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilldgg (nedan kallad Nicedverenskommelsen). Den 25 november 2005
registrerades varumérket med registreringsnummer 376 729.
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Av handlingarna i malet f6ljer emellertid att klagandebolaget aldrig hade for avsikt att
anvinda ndmnda varumérke for sikerhetsbélten.

Klagandebolaget lit darefter registrera domdnnamnet www.reifen.eu i det forsta ste-
get av den stegvisa registreringen. Till grund for registreringen lag bolagets svenska
varumirke &R&EEKI&F&E&NE&, fran vilket det sirskilda skrivtecknet "&” helt hade
tagits bort med tillimpning av en av omskrivningsreglerna i artikel 11 i férordning
nr 874/2004.

Enligt beslutet om hénskjutande lit klagandebolaget registrera domdnnamnet www.
reifen.eu (Reifen betyder dick pa tyska) for att driva en webbplats for handel med
dédck. Pa grund av rittegdngen vid den hénskjutande domstolen och det foregéende
forfarandet for alternativ tvistlosning har bolaget emellertid dnnu inte vidtagit nagra
namnvéirda forberedelser for att bygga upp webbplatsen.

Av beslutet om hinskjutande framgar ocksa att klagandebolaget vid tidpunkten for
registreringen avdomidnnamnet inte kinde till motparten.

Av beslutet foljer vidare att klagandebolaget hade ansokt om registrering av 180 do-
ménnamn som alla hade bildats av generiska beteckningar.
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Motparten innehar ordmérket Reifen, som registrerades den 28 november 2005 for
klasserna 3 och 35 enligt Nicedverenskommelsen. Registreringen avsag f6ljande va-
ror och tjanster: “blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid tvitt; ...
rengoringsmedel, sdrskilt fonsterputsmedel som innehaller nanopartiklar” respektive
"stodtjanster for marknadsforing av sddana rengoringsmedel” Den 10 november 2005
ansokte motparten dven om registrering av gemenskapsordmaérket Reifen for samma
klasser. Motparten har for avsikt att anvénda detta varumarke, vilket enligt handling-
arna i malet bygger pé de tre forsta bokstéverna i de tyska orden "Reinigung” (rengo-
ring) och "Fenster” (fonster), for att i hela Europa saluféra rengéringsprodukter for
fonsterglasytor. Motparten har gett foretaget Bergolin GmbH & Co. KG i uppdrag att
utveckla dessa produkter. Den 10 oktober 2006 fanns redan ett prov pa rengoringslos-
ning I (Reifen A) tillgdngligt.

Motparten invinde mot klagandebolagets registrering avdoménnamnet "www.reifen.
ew” vid tvistlosningsinstitutet, vilket genom beslut av den 24 juli 2006 (drende 00910)
bif6ll klagomalet, frantog klagandebolaget domdnnamnet "reifen” och 6verférde det-
ta till motparten. Tvistlosningsinstitutet ansag att "&”-tecknet i ett varumérke inte
skulle uteldmnas utan att det skulle skrivas om som ett ord. Enligt tvistlosningsin-
stitutet var det uppenbart att klagandebolaget i en méngd fall hade stréavat efter att
kringga den tekniska regeln i artikel 11 andra stycket i forordning nr 874/2004. Kla-
gandebolaget var foljaktligen i ond tro vid ansékan om registrering av det omtvistade
doméannamnet.

Klagandebolaget vickte talan mot detta beslut i enlighet med artikel 22.13 i férord-
ning nr 874/2004. Talan ogillades i forsta instans. I andra instans faststilldes under-
rattens dom. Klagandebolaget 6verklagade domen i andra instans till den hianskju-
tande domstolen.
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Oberster Gerichtshof (Osterrikes hogsta domstol) ansag att utgangen i malet var av-
héngig av tolkningen av gemenskapsritten, sarskilt artikel 21 i férordning nr 874/2004,
och beslutade dérfor att vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till
domstolen:

”1) Ska artikel 21.1 a i férordning (EG) nr 874/2004 tolkas s, att det foreligger en rét-
tighet i den mening som avses i denna bestammelse édven i f6ljande fall:

a) Nar ett varumérke har registrerats endast i syfte att mojliggéra en ansokan
om registrering av ett domidnnamn som Gverensstimmer med en generisk
beteckning pa tyska i det forsta steget av den stegvisa registreringen, utan
avsikt att anvdnda varumaérket for att saluféra varor eller tjéanster?

b) Nair det varumaérke som ligger till grund for registreringen av doménnamnet,
vilket 6verensstimmer med en generisk beteckning pa tyska, skiljer sig fran
doménnamnet pa sa sétt att varumérket innehéller sirskilda skrivtecken, vil-
ka har avlagsnats fran doménnamnet, fastin det skulle vara mojligt att skriva
om de sérskilda skrivtecknen som ord och avlidgsnandet av dessa skrivtecken
skulle medféra att domadnnamnet skiljer sig fran varumarket pa ett sitt som
utesluter risk for forvaxling?

2) Skaartikel 21.1 a i férordning (EG) nr 874/2004 tolkas s, att det endast foreligger
ett legitimt intresse i de fall som ndmns i artikel 21.2 a—c i férordningen?
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For det fall svaret pa denna fraga dr nekande: Foreligger det dven ett legitimt in-
tresse i den mening som avses i artikel 21.1 a i férordning (EG) nr 874/2004 néir
doméninnehavaren vill anvinda ett domdnnamn som Gverensstimmer med en
generisk beteckning pa tyska for en webbplats?

Om fragorna 1 och 3 besvaras jakande: Ska artikel 21.3 i férordning (EG)
nr 874/2004 tolkas s, att endast de forhallanden som niamns i leden a—e i nimnda
bestammelse kan ligga till grund for att det foreligger ond tro i den mening som
avses i artikel 21.1 b i férordning (EG) nr 874/2004?

For det fall att svaret pa denna friga dr nekande: Foreligger det &ven ond tro i den
mening som avses i artikel 21.1 b i férordning (EG) nr 874/2004 néir doménnam-
net har registrerats i det forsta steget av den stegvisa registreringen pa grundval
av ett varumadrke som 6verensstimmer med en generisk beteckning pa tyska, och
doméninnehavaren har forvirvat detta varumarke endast for att kunna ansoka
om registrering av domidnnamnet i det forsta steget av den stegvisa registreringen
och ddrmed forekomma andra intressenter och eventuellt &ven innehavare av rit-
tigheter till detta varumarke?”
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Provning av tolkningsfragorna

Inledande synpunkter

Klagandebolaget har inledningsvis gjort géillande att det inte kan klandras for eventu-
ella misstag som registreringsenheten har gjort sig skyldig till i ssmband med registre-
ringen av det aktuella domdnnamnet. Sddana fel borde ha tagits upp inom ramen for
ett forfarande mot registreringsenheten enligt artikel 22.1 b i férordning nr 874/2004
och inte inom ramen for ett forfarande mot sjélva doméninnehavaren.

Trots att den hénskjutande domstolen inte har stéllt en friaga om detta ankommer
det pad EU-domstolen, inom ramen for det genom artikel 267 FEUF inrattade samar-
betet mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, i den mén som klagan-
debolagets resonemang inte saknar betydelse for utgangen av tvisten vid den natio-
nella domstolen, att ge denna domstol ett anvdndbart svar, sé att den kan avgora det
mal som &r anhéngigt vid den (se, analogt, dom av den 17 juni 1999 i mal C-295/97,
Piaggio, REG 1999, s. [-3735, punkt 25).

Det ska noteras i detta hianseende att varje part enligt artikel 22.11 forsta och andra
styckena i férordning nr 874/2004 kan initiera ett forfarande for alternativ tvistlos-
ning, antingen mot innehavaren av ett domdnnamn, om registreringen ar spekulativ
eller oegentlig, eller mot registreringsenheten, om ett av dess beslut star i strid med
forordning nr 733/2002 eller férordning nr 874/2004. Eftersom tvisten vid den na-
tionella domstolen, vilken initierades i enlighet med bestimmelserna i artikel 22 i
forordning nr 874/2004, ror en registrering som pastas vara spekulativ eller oegentlig,
kunde forfarandet lagligen initieras mot innehavaren av doménnamnet.
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Klagandebolagets resonemang i detta avseende saknar dérfor grund.

Den fjérde fragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den fjdrde fragan, vilken domstolen ska prova
forst, for att fa klarhet i huruvida uppréakningen av omsténdigheter som kan pavisa
ond tro i artikel 21.3 a—e i fé6rordning nr 874/2004 &r uttommande.

Det ska inledningsvis noteras att de olika sprakversionerna av artikel 21.3 i férordning
nr 874/2004 i viss man skiljer sig &t. Den tyska versionen av denna bestdmmelse har
foljande lydelse: "Bosgldubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn
... Denna formulering, vilken bokstavligen ska 6versittas med “ond tro i den mening
som avses i paragraf 1 b foreligger nér ..., tyder mojligen pa att ond tro i den mening
som avses i artikel 21.1 punkt b i denna forordning endast foreligger i de fall som ut-
tryckligen anges i ndimnda artikel 21.3.

Den aktuella bestimmelsen kan emellertid inte bedémas endast med utgangspunkt i
den tyska sprakversionen. Gemenskapsbestdmmelserna ska ndmligen tolkas och till-
lampas pa ett enhetligt sdtt mot bakgrund av de olika versionerna pa unionens samt-
liga sprak (se dom av den 8 december 2005 i mal C-280/04, Jyske Finans, REG 2005,
s. 1-10683, punkt 31, och av den 3 april 2008, Endendijk, C-187/07, REG 2008,
s. [-2115, punkt 22).

Av andra sprakversioner av artikel 21.3 i férordning nr 874/2004 &n den tyska framgér
att upprikningen av omstédndigheter som ligger till grund for ond tro i denna bestam-
melse endast dr exemplifierande. I den franska versionen av nimnda bestimmelse
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anges salunda foljande: "La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [i ndmn-
da artikel] peut étre démontrée quand ...” Den idé som kommer till uttryck i verbet
"pouvoir” (kunna) aterfinns ocksa i andra sprékversioner, i synnerhet i den engelska
versionen (may), den italienska versionen (puo), den spanska versionen (podra), den
polska versionen (mozna), den portugisiska versionen (pode), den nederléndska ver-
sionen (kan) och den bulgariska versionen (moxe).

Domstolen erinrar om att det foljer av fast réttspraxis att behovet av en enhetlig till-
lampning, och didrmed en enhetlig tolkning, av en gemenskapsrittsakt utesluter att
denna betraktas isolerat, i endast en sprakversion. I stillet ska réttsakten tolkas i for-
hallande bade till upphovsmannens verkliga avsikt och till det av denne efterstra-
vade syftet, sérskilt mot bakgrund av samtliga sprakversioner (se, bland annat, dom
av den 12 november 1969 i mal 29/69, Stauder, REG 1969, s. 419, punkt 3, svensk
specialutgava, volym 1, s. 421, av den 22 oktober 2009 i de férenade mélen C-261/08
och C-348/08, Zurita Garcia och Choque Cabrera, REG 2009, s. I-10143, punkt 54,
och av den 28 januari 2010 i mal C-473/08, Eulitz, REU 2010, s. I-907, punkt 22).

Det ska dessutom noteras att férordning nr 733/2002 sérskilt syftar till att infora all-
ménna riktlinjer vad avser spekulativ och oegentlig registrering av doménnamn for
att sdkerstalla att tidigare réttigheter som dr erkénda eller faststillda enligt nationell
ratt och/eller gemenskapsritt respekteras. Denna stravan genomfordes sirskilt ge-
nom artikel 21 i férordning nr 874/2004, i vilken det i huvudsak anges att ett doméan-
namn som utgor foremal for spekulativ eller oegentlig registrering ska aterkallas.

Syftet att pa detta sdtt motarbeta spekulativa och oegentliga registreringar av domén-
namn, vilka till sin natur kan utmérkas av diverse faktiska och rittsliga omstandighe-
ter, skulle dventyras om ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i forordning
nr 874/2004 bara kunde visas genom de begrinsade omstédndigheter som riknas upp
i punkterna a—e i artikel 21.3.
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Av skil 16 i forordning nr 874/2004 framgér att registreringsenheten bor beakta bésta
internationella praxis inom detta omride och i synnerhet tillimpliga rekommenda-
tioner fran Varldsorganisationen for immateriell dganderétt (WIPO), for att i mojli-
gaste man forhindra spekulativ och oegentlig registrering. Sdsom kommissionen har
gjort gillande, framgar det tydligt av WIPO:s slutrapport av den 30 april 1999 om
samrad vad avser doménnamn pa Internet, och i synnerhet av paragraf 2 i rekom-
mendation nr 171 om begreppet "ond tro’; att upprakningen av omstédndigheter som
kan pévisa ond tro, vilken for 6vrigt till stor del motsvarar upprékningen i artikel 21.3
i forordning nr 874/2004, inte dr uttémmande.

Den fjarde fragan ska saledes besvaras enligt foljande: Artikel 21.3 i forordning
nr 874/2004 ska tolkas sa att ond tro kan visas genom andra omsténdigheter 4n dem
som réiknas upp i punkterna a—e i denna bestimmelse.

Den femte fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den femte fragan, vilken domstolen ska prova
hirnést, for att fa en tolkning av begreppet ond tro i den mening som avses i arti-
kel 21.1 b i forordning nr 874/2004.

Enligt denna bestimmelse ska ett registrerat domdnnamn éterkallas om det namnet
ar identiskt, eller latt kan sammanblandas, med ett namn for vilket en rittighet er-
kéanns eller faststills i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, om namnet
har registrerats eller anvénts i ond tro.
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Vi provningen av om ond tro foreligger ska en helhetsbedomning med beak-
tande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet goras (se, analogt, dom av
den 11 juni 2009 i mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, REG 2009,
s. 1-4893, punkt 37).

Vad sirskilt avser de omstdndigheter som utmaérker ett handlande som klagandebo-
lagets, ska foljande preciseringar géras med beaktande av de faktiska omsténdigheter
som anges i beslutet om hédnskjutande.

Domstolen ska, for det forsta, undersoka de villkor under vilka ordmarket
&R EKI&F&E&N& registrerades.

I detta avseende ska, i forst hand, hénsyn tas till klagandebolagets avsikter nir anso-
kan om registrering av detta varumérke lamnades in. Klagandebolagets avsikt utgor
en subjektiv omstédndighet som ska faststillas mot bakgrund av de objektiva omstin-
digheterna i det enskilda fallet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan-
niamnda malet Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, punkterna 41 och 42).

Att ansoka om registrering av ett varumirke utan att ha for avsikt att anvénda det
som sadant, endast i akt och mening att dérefter pa grundval av ritten till detta varu-
mirke registrera ett namn under toppdoménen .eu i det forsta steget av den stegvisa
registrering som foreskrivs i forordning nr 874/2004, kan under vissa omstédndigheter
utgora handlande i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i denna férordning.

I forevarande fall framgér det av beslutet om hénskjutande att klagandebolaget, trots
att det hade latit registrera ordmérket &R&E&I&F&E&N& i Sverige for sikerhetsbal-
ten, i sjilva verket hade for avsikt att driva en webbplats for handel med déck vilken
bolaget planerade att registrera.
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Sasom domstolen har konstaterat och klagandebolaget ocksa har medgivit hade
ndmnda bolag foljaktligen inte for avsikt att anvénda det varumérke som hade regist-
rerats pa detta sitt for de produkter som registreringen avség.

I andra hand kan det sitt pa vilket det aktuella varumairket framstélls ocksé vara re-
levant vid provningen av om s6kanden varit i ond tro i den mening som avses i ar-
tikel 21.1 b i férordning nr 874/2004 (se, analogt, domen i det ovanndmnda mélet
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, punkt 50).

Den hiénskjutande domstolen har i detta hdnseende anfort att om man bort-
ser frdn de sdrskilda skrivtecken som omger varje bokstav motsvarar ordmaérket
&REKI&FXE&N& en generisk beteckning pé tyska, namligen "reifen” ("dick”). Det
ska dessutom noteras att varumérket utmarks av ett ovanligt utférande och ar lingvis-
tiskt irrationellt, ur ett semantiskt och visuellt perspektiv. Det sérskilda skrivtecknet
"&” som har infogats fore och efter varje bokstav tycks ndmligen helt sakna seman-
tiskt varde. Ett sddant framstéillande kan darfor ge vid handen att det sdrskilda skriv-
tecknet endast har infogats for att kamouflera den generiska beteckning som gémmer
sig bakom varumarket.

I tredje hand kan den omsténdigheten att ett handlande upprepas ocksa beaktas vid
bedémningen av om det utgor ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i for-
ordning nr 874/2004. Den hidnskjutande domstolen har i detta hidnseende anfort att
klagandebolaget har latit registrera sammanlagt 33 varumérken i Sverige som mot-
svarar generiska beteckningar pa tyska. I samtliga fall har klagandebolaget anvént
det sérskilda skrivtecknet "&” fore och efter varje bokstav i de kédnnetecken for vilka
klagandebolaget har ansokt om registrering.
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I fjirde hand kan héndelsernas kronologi ocksé utgora en omsténdighet som ska be-
aktas vid den aktuella bedémningen. Vid beddmningen av om ond tro foreligger bor
hinsyn saledes tas till att klagandebolaget i forevarande fall lat registrera ordmar-
ket &R&E&I&F&E&N& kort innan det forsta steget av den stegvisa registreringen
av namn under toppdoménen .eu inleddes. Av beslutet om hidnskjutande framgér att
klagandebolaget ansokte om registrering av det ndimnda varumairket vid den behoriga
svenska myndigheten den 11 augusti 2005. Némnda myndighet bif6ll ansékan den
25 november 2005. Enligt EURid skulle registreringen av namn under toppdoménen
.eu inledas den 7 december 2005.

Under dessa omsténdigheter fortsitter det svenska ordmérket &R&E&I&F&E&N&
att vara giltigt da det inte har utgjort foremal for ett upphévande- eller ogiltighets-
forfarande. De villkor under vilka ndimnda varumairke registrerades kan emellertid
pévisa ett handlande i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i férordning
nr 874/2004.

Vad avser de villkor under vilka domédnnamnet www.reifen.eu registrerades, konsta-
terar domstolen, for det andra, att oegentlig anvindning av ett sdrskilt skrivtecken
eller ett skiljetecken i ett namn till vilket en rétt har havdats, med beaktande av om-
skrivningsreglerna i artikel 11 i férordning nr 874/2004, kan vara en relevant omstan-
dighet vid bedémningen av om innehavaren av doménnamnet har handlat i ond tro.

I andra stycket i ovanndmnda artikel anges att nédr det namn for vilket tidigare rat-
tigheter hdvdas innehaller sarskilda skrivtecken, sdsom tecknet "&’, "skall dessa helt
tas bort fran det ber6rda domdnnamnet, ersittas med bindestreck eller, om mojligt,
skrivas om som ett ord” Av beslutet om hénskjutande foljer att klagandebolaget ge-
nom att anvénda sig av denna forsta mojlighet har fatt samtliga ”&” borttagna ur sitt
ordmirke &R&E&I&FXE&N& och pa sa sitt har latit registrera domédnnamnet www.
reifen.eu.
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Kommissionens uppfattning att de tre omskrivningsreglerna i artikel 11 andra stycket
i forordning nr 874/2004 ska rangordnas saknar grund. Enligt ndmnda institution ska
sarskilda skrivtecken med ett semantiskt varde uttryckas genom vanliga skrivtecken.
Sérskilda skrivtecken med en separerande funktion ska ersittas med bindestreck,
och bara de tecken som saknar savil en semantisk som en separerande funktion ska
avldgsnas.

Sasom klagandebolaget och den tjeckiska regeringen har gjort gillande finns det
emellertid ingenting i lydelsen av artikel 11 andra stycket i férordning nr 874/2004
som ger vid handen att det finns en rangordning mellan de tre omskrivningsreglerna.

Den omsténdigheten att det i det andra stycket i ndamnda artikel foreskrivs att sir-
skilda skrivtecken "om mojligt” ska skrivas om med vanliga skrivtecken saknar i detta
avseende betydelse. Detta uttryck ska ndmligen inte anses etablera en rangordning
av nagot slag mellan de olika omskrivningsmojligheterna, utan ror den situationen i
vilken det &r omojligt att uttrycka sarskilda skrivtecken genom vanliga skrivtecken.

Kommissionens resonemang skulle dessutom, i fall av spekulativ och oegentlig regist-
rering, leda till att sddana sérskilda skrivtecken som dven fortséttningsvis helt skulle
kunna tas bort blev extra attraktiva. Samtidigt skulle s6kanden, i fall av registrering i
god tro, inte ha nigot val vad avser omskrivningen av sirskilda skrivtecken, varmed
de skulle kunna tillskrivas ett namn under toppdoménen .eu som i deras 6gon inte
motsvarar det namn for vilka de har gjort gillande en tidigare réttighet.
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I detta hidnseende ska det noteras att det foljer av artikel 10.2 i forordning nr 874/2004
att registrering av ett domdnnamn under toppdoménen .eu pa grundval av en tidigare
rattighet ska omfatta registreringen av det fullstindiga namnet for vilket den tidigare
rittigheten existerar, saisom det skrivs i de handlingar som styrker att en sddan réttig-
het existerar.

Lagstiftaren har infort omskrivningsregler i artikel 11 andra stycket i forordning
nr 874/2004 for vissa sérskilda skrivtecken som kan ingé i ett namn for vilket tidigare
rattigheter hdvdas men som inte kan ingé i ett doménnamn pa grund av tekniska
begrinsningar.

Av artikel 10.2 jamford med artikel 11 i férordning nr 874/2004 framgar salunda att
omskrivningsreglerna i andra stycket i namnda artikel 11 endast kan tillimpas i syfte
att sikerstélla att det doménnamn for vilket registrering har begirts helt eller i s&
hog grad som mojligt 6verensstimmer med det namn for vilket tidigare réttigheter
héavdas.

Forekomsten av sérskilda skrivtecken i det namn for vilket tidigare rattigheter hév-
das och det val som s6kanden gor vad avser de tre omskrivningsreglerna for sadana
tecken i artikel 11 andra stycket i féorordning nr 874/2004, det vill siga att nimnda
tecken helt tas bort, ersiatts med bindestreck eller skrivs om med vanliga skrivtecken,
kan sélunda ge vid handen att handlande i ond tro i den mening som avses i arti-
kel 21.1 b i denna forordning foreligger. S& ar sérskilt fallet nidr det domédnnamn som
ansokan om registrering avser inte 6verensstimmer med det namn for vilket tidigare
rattigheter hévdas.
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Det f6ljer av beslutet om hdnskjutande att sirskilda skrivtecken som pé ett lingvistiskt
irrationellt sdtt har skjutits in i det namn for vilket tidigare réttigheter hévdas helt har
tagits bort i det doménnamn for vilket registrering har begirts, i stillet for att ersat-
tas med bindestreck eller skrivas om med vanliga skrivtecken. Detta har medfort att
ndmnda doménnamn inte Gverensstimmer med det namn som omfattades av tidi-
gare rattigheter.

For det andra erinrar domstolen om att ett forfarande for stegvis registrering har
inforts genom férordning nr 874/2004 (sasom framgar av skal 12 héri) for att ge inne-
havare av tidigare riattigheter mojlighet att lata registrera namn som de ager.

Med tillimpning av artikel 12 i ndimnda férordning omfattar detta forfarande tva
steg. I det forsta steget far ansokningarna om doménnamn endast avse registrerade
nationella varumérken och registrerade gemenskapsvarumairken, geografiska beteck-
ningar och namn pa eller akronymer for offentliga organ. Under det andra steget kan
ansokningarna om doménnamn omfatta bade namn som kan registreras i det forsta
steget och namn baserade pi alla andra tidigare rattigheter.

Den allménna registreringen av doménnamn under toppdoménen .eu skall foljaktli-
gen inte inledas forrdn den stegvisa registreringsperioden har avslutats.

Ett domidnnamn som det aktuella, vilket motsvarar en generisk bendmning som sa-
dan, kunde séledes registreras i det forsta steget av den stegvisa registreringen endast
genom att pa ett konstlat sétt skapa och registrera ett varumarke for detta andamal.
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Om klagandebolaget inte hade létit registrera ett ordmérke hade det ndmligen varit
tvunget att invénta inledandet av den allménna registreringen av namn under topp-
doménen .eu innan det lamnade in sin ans6kan och hade, salunda, i likhet med alla
andra personer som intresserar sig for samma domédnnamn, riskerat att i enlighet
med principen "forst till kvarn” férekommas av en annan ansékan om registrering
som hade ldmnats in tidigare.

Ett handlande som uppenbarligen syftar till att kringga forfarandet med stegvis re-
gistrering som har inforts genom forordning nr 874/2004 ska salunda beaktas vid
bedomningen av om s6kanden har handlat i ond tro i den mening som avses i arti-
kel 21.1 b i ndmnda férordning.

For det tredje kan dven den omsténdigheten att sokanden har ldmnat in ett stort antal
registreringsansokningar for domdnnamn som motsvarar generiska beteckningar ut-
gora ett relevant indicium vid prévningen av om sdkanden har handlat i ond tro, med
beaktande av syftet med forordning nr 874/2004 som ér att forebygga och undvika
spekulativ och egentlig registrering och anvidndning av doménnamn. Det framgar av
beslutet om hidnskjutande att klagandebolaget har lamnat in 180 ansdkningar av detta
slag.

Den omsténdigheten, som ndmns i beslutet om hdnskjutande, att klagandebolaget vid
tidpunkten for registreringen av doménnamnet inte kénde till motparten ar ddremot
irrelevant.

Klagandebolaget har i detta hinseende gjort géllande att malet vid den nationella
domstolen ror en registrering av ett domédnnamn som utgors av en generisk beteck-
ning. Detta kan inte under nagra omsténdigheter dventyra tredje mans rittigheter da
ingen innehar exklusiva rattigheter vad avser siddana beteckningar. I fall av registre-
ring av domdnnamn som bestar av generiska uttryck kan det saledes, per definition,
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inte rora sig om sédant spekulativt och oegentligt handlande som de fall av ond tro
som réknas upp i artikel 21.3 i férordning nr 874/2004 syftar till att bekdmpa. Kla-
gandebolaget har foljaktligen inte handlat i ond tro i den mening som avses i nimnda
artikel 21.3.

Detta resonemang ér felaktigt av tva skal. For det forsta bygger det pa premissen att
upprikningen av fall av ond tro i artikel 21.3 i f6rordning nr 874/2004 ar uttémmande,
vilket domstolen i punkterna 30—39 i forevarande dom har faststéllt inte vara fallet.
For det andra tar resonemanget inte i beaktande att tidigare rattigheter vad avser ge-
neriska uttryck lagligen kan féorekomma. Sdsom domstolen redan har faststéllt utgor
unionsrétten, och i synnerhet artikel 3.1 b och c i radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), inte hinder
for att i en medlemsstat sasom nationellt varumaérke registrera ett ord som har ham-
tats fran en annan medlemsstats sprak pa vilket det saknar sédrskiljningsférmaga eller
som beskriver de varor eller tjinster som avses med registreringsansokan, savida inte
omsittningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansokts om registrering kan
uppfatta ordets betydelse (dom av den 9 mars 2006 i mal C-421/04, Matratzen Con-
cord, REG 2006, s. I-2303, punkterna 26 och 32 samt domslutet).

D4 det inte kan uteslutas att éldre rattigheter foreligger for ett namn som motsvarar
en generisk bendmning finns det en risk for att klagandebolagets beteende skadar
innehavarna av sadana rittigheter.

Ett sddant handlande som beskrivs i punkt 71 i forevarande dom syftar dessutom
till att tillskansa den handlande en oskailig fordel till nackdel for andra personer som
dr intresserade av samma domidnnamn och som inte har nagra tidigare réttigheter
som de kan gora gillande, vilket innebdr att de méste invédnta den allménna regist-
reringen av doménnamn under toppdoménen .eu innan de kan inge en ansékan om
registrering.
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Den femte fragan ska saledes besvaras enligt f6ljande: Vid beddmningen av om en
person har handlat i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i férordning
nr 874/2004, jamford med artikel 21.3 i samma forordning, ska den nationella dom-
stolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet de villkor
under vilka registrering av varumarket har erhallits och under vilka namnet har re-
gistreras under toppdoménen .eu.

Vad avser de villkor under vilka registrering av varumaérket har erhéllits ska den natio-
nella domstolen sirskilt beakta foljande:

— Avsikten att inte anvinda varumairket pa den marknad som ansékan om skydd
avsag.

— Det siitt pé vilket varumirket framstills.

— Den omstéindigheten att ett stort antal andra varuméirken som motsvarar gene-
riska bendmningar har registrerats.

— Den omsténdigheten att varumirket har registrerats kort innan den stegvisa re-
gistreringen av namn under toppdoménen .eu inleddes.
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Vad avser de villkor under vilka namnet har registrerats under toppdoménen .eu ska
den nationella domstolen sarskilt beakta foljande:

— Oegentlig anvindning av sérskilda skrivtecken eller skiljetecken, i den mening
som avses i artikel 11 i forordning nr 874/2004, i syfte att tillampa omskrivnings-
reglerna i denna artikel.

— Registrering under det forsta steget av den stegvisa registrering som foreskrivs i
denna foérordning pa grundval av ett varumérke som har erhallits under de om-
stdndigheter som dr aktuella i malet vid den nationella domstolen.

— Den omstidndigheten att ett stort antal registreringsansékningar for domdnnamn
som motsvarar generiska beteckningar har lamnats in.

Den forsta, den andra och den tredje frdgan

Med hinsyn till svaren pa den fjarde och den femte fragan samt till omstandigheterna
i malet vid den nationella domstolen saknas det anledning att besvara de tre forsta
fragorna.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domsto-
len att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttranden till
domstolen som andra dn ndimnda parter har haft dr inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1)

2)

Artikel 21.3 i kommissionens férordning (EG) nr 874/2004 av den
28 april 2004 om allménna riktlinjer for inrdttandet och driften av toppdo-
minen .eu och allménna principer for registrering ska tolkas sa att ond tro
kan visas genom andra omstindigheter in dem som riknas upp i punkter-
na a—e i denna bestimmelse.

Vid bedomningen av om en person har handlat i ond tro i den mening som
avses i artikel 21.1 b i forordning nr 874/2004, jamford med artikel 21.3 i
samma forordning, ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet de villkor under vilka registrering
av varumirket har erhallits och under vilka namnet har registrerats under
toppdominen .eu.

Vad avser de villkor under vilka registrering av varumairket har erhallits, ska
den nationella domstolen sirskilt beakta foljande:

— Avsikten att inte anvinda varumirket pa den marknad som ansékan om
skydd avsag.
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— Det siitt pa vilket varumirket framstalls.

— Den omstindigheten att ett stort antal andra varumérken som motsvarar
generiska bendmningar har registrerats.

— Den omstindigheten att varumirket har registrerats kort innan den
stegvisa registreringen av namn under toppdominen .eu inleddes.

Vad avser de villkor under vilka namnet har registrerats under toppdominen
.eu, ska den nationella domstolen sirskilt beakta foljande:

— Oegentlig anvindning av sdrskilda skrivtecken eller skiljetecken, i den
mening som avses i artikel 11 i forordning nr 874/2004, i syfte att till-
limpa omskrivningsreglerna i denna artikel.

— Registrering under det forsta steget av den stegvisa registrering som fo-
reskrivs i denna forordning pa grundval av ett varumirke som har erhal-
lits under de omstiandigheter som ér aktuella i malet vid den nationella
domstolen.

— Den omstindigheten att ett stort antal registreringsansékningar for do-
minnamn som motsvarar generiska beteckningar har limnats in.

Underskrifter
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