KOHTUOTSUS 3.6.2010 - KOHTUASI C-569/08

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)
3. juuni 2010*

Kohtuasjas C-569/08,

mille ese on EU artikli 234 alusel Oberster Gerichtshof (Austria) 18. novembri
2008. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 22. det-
sembril 2008, menetluses

Internetportal und Marketing GmbH

versus

Richard Schlicht,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. N. Cunha Rodrigues, kohtunikud P. Lindh, A. Rosas,
A. O Caoimh ja A. Arabadjiev (ettekandja),

kohtujurist: V. Trstenjak,
kohtusekretir: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 10. detsembri 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke méarkusi, mille esitasid:

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

— R. Schlicht, esindaja: Rechtsanwdltin ]. Puhr,

— Tsehhi valitsus, esindaja: M. Smolek,

— Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato W. Ferrante,
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— Euroopa Komisjon, esindaja: H. Krdmer,

olles 10. veebruari 2010. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jirgmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas tolgendada komisjoni 28. aprilli 2004. aasta
miiruse (EU) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja
kasutamise iildeeskirjad ning selle registreerimise pohimotted (ELT L 162, 1k 40; ELT
erivdljaanne 13/34, lk 825), artiklit 21.

Nimetatud taotlus esitati kohtuvaidluses, mille ese on domeeninimi ,www.reifen.eu”
ning mille poolteks on iihelt poolt Rootsi kaubamirgi &R&E&I&F&E&N& omanik
aritihing Internetportal und Marketing GmbH, kes on Interneti-portaalide operaator
ja turustab Internetis tooteid, ning teiselt poolt R. Schlicht, kes on Beneluxi kauba-
maérgi ,Reifen” omanik.
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Oiguslik raamistik

Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. aprilli 2002. aasta miirus (EU) nr 733/2002
tippdomeeni .eu kasutuselevotu kohta (EUT L 113, 1k 1; ELT eriviljaanne 13/29, 1k 394)
sisaldab oma artikli 1 kohaselt tippdomeeni .eu kasutuselevotu tildpohimotteid, seal-
hulgas registri maaramise korda, ning néeb ette iildpohimoétted, mille raames see re-
gister tegutseb.

Nimetatud méiruse pohjenduse 16 kohaselt ,[tuleks] [iild]eeskirjadega [...] domee-
ninimede spekulatsiooni ja kuritarvitamise eesmirgil registreerimise [kohta], [...]
ette nédha, et varem siseriiklike ja/voi tthenduse digusaktidega kehtestatud voi [...]
tunnustatud oiguste valdajatele [ning ametiasutustele] voimaldatakse konkreetne
ajavahemik (ooteaeg) [sunrise period], mille kidigus nende domeeninimede registree-
rimise digus on reserveeritud tiksnes sellistele [...] diguste valdajatele [ja ametiasu-
tustele]”” [Tsitaati on parandatud Euroopa Kohtus, kuna méiruse eestikeelne tolge on
ebatdpne.]

Nimetatud méadruse artikli 5 16ike 1 punkt b néeb ette, et ,komisjon [votab] vastu [...]
eeskirjad ja pohimotted[, mis] hélmavad [iild]eeskirju seoses domeeninimede regist-
reerimisega spekulatsiooni voi kuritarvitamise eesmaérgil, sealhulgas domeeninimede
registreerimise etapiviisilist korraldust, et tagada varem siseriiklike ja/v6i ithenduse
oigusaktidega kehtestatud voi [...] tunnustatud diguste valdajatele [ning ametiasutus-
tele] nduetekohane ajutine voimalus oma nimi registreerida”. [ Tsitaati on parandatud
Euroopa Kohtus, kuna méaéiruse eestikeelne tolge on ebatipne.]

Konealuse sitte rakendamiseks vottis komisjon vastu médruse nr 874/2004.
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Selle pohjendus 12 on sonastatud jargmiselt:

»Kaitsmaks tihenduse voi siseriikliku diguse poolt tunnustatud varasemaid digusi, tu-
leks kehtestada etapiviisilise registreerimise kord. Etapiviisiline registreerimine peaks
toimuma kahes etapis, eesmérgiga tagada varasemate diguste valdajatele asjakohane
voimalus registreerida nimed, millele neil on varasemad digused. Register peaks ta-
gama, et diguste kehtivust kontrollivad selleks méaratud kontrolliasutused. Taotlejate
esitatud toendite alusel peaksid kontrolliasutused hindama taotleja digust taotleta-
vale nimele. Kui domeeninimele on kaks taotlejat, kellel molemal on varasem 6igus,
peaks selle nime eraldamine seejéirel toimuma taotluste saabumise jarjekorra alusel”.

Sama maaruse artikkel 10 ,,Oigustatud isikud ja nimed, mida nadvéivad registreerida”
sitestab:

»1. Siseriikliku ja/voi tihenduse oiguse poolt tunnustatud voi kindlaks médratud
varasemate diguste valdajatel [ning avalikel asutustel] on 6igus taotleda domeeni-
nimede registreerimist etapiviisilise registreerimise perioodi jooksul, enne kui algab
.eu domeeni iildine registreerimine.

Varasemad éigused — holmavad muu hulgas registreeritud siseriiklikke ja thenduse
kaubamirke, geograafilisi tdhiseid voi péritolunimetusi ning — kui need on kaitstud
selle liilkmesriigi siseriikliku 6iguse kohaselt, milles neid vallatakse — registreerimata
kaubamairke, kaubanimesid, drinimesid, ettevottenimesid, perekonnanimesid, kaits-
tud kirjandus- ja kunstiteoste nimesid.
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2. Varasemate diguste pohjal registreerimine seisneb téieliku nime registreerimises,

millele kehtib varasem 6igus, nagu on kirjas dokumentatsioonis, mis tdendab sellise
diguse olemasolu.

[...]” [tdpsustatud tolge]

Nimetatud méadruse artikkel 11 ,Erimérgid” sitestab jargmist:

Kui nimi, millele vdidetakse olevat varasemaid digusi, sisaldab erimérke, tithikuid voi
kirjavahemarke, korvaldatakse need téielikult vastavast domeeninimest, asendatakse
sidekriipsudega, v6i voimaluse korral transkribeeritakse.

Teises 16igus viidatud erimérgid ja kirjavahemérgid holmavad jargmisi:

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

Maiéruse nr 874/2004 artikli 12 1dike 2 kohaselt on etapiviisilise registreerimise pe-
rioodi kestvus neli kuud ning domeeninimede iildine registreerimine ei alga enne
etapiviisilise registreerimise perioodi 16ppemist.
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Sama site ndeb ette, et etapiviisiline registreerimine koosneb kahest kahekuulisest
osast. Etapiviisilise registreerimise esimese osa jooksul saab taotleda ainult siseriikli-
ke voi thenduse kaubamairkide, geograafiliste téhiste ning avalike asutuste nimede ja
akroniilimide registreerimist domeeninimedena.

Etapiviisilise registreerimise teise osa jooksul voib taotleda nii nimede, mida sai re-
gistreerida esimeses osas, kui ka koigil muudel varasematel digustel pohinevate nime-
de registreerimist domeeninimedena.

Maiéruse nr 874/2004 artikkel 21 ,,Spekulatiivsed ja kuritarvituslikud registreeringud”
on sonastatud jargmiselt:

»1. Registreeritud domeeninimi kuulub tithistamisele asjakohast kohtuvilist voi
kohtumenetlust kasutades, kui nimi on identne voi segadusseajavalt sarnane nimega,
millel on siseriikliku voi tthenduse diguse poolt tunnustatud voi antud digusi nagu
artikli 10 loikes 1 mainitud 6igused, ja kui:

a) valdaja on selle registreerinud, omamata nimele digusi ega digustatud huvi; voi

b) nimi on registreeritud voi seda kasutatakse pahauskselt.
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3. Pahausksus l6ike 1 punkti b tihenduses [voib] o[lla] olemas, kui:

a)

asjaolud niitavad, et domeeninimi registreeriti voi omandati eeskitt miitimise,
rentimise voi muul viisil tileandmise eesmirgil siseriikliku ja/v6i tithenduse diguse
poolt tunnustatud voi antud digusega nime valdajale voi avalikule asutusele; voi

domeeninimi on registreeritud takistamaks siseriikliku ja/voi ithenduse diguse
poolt tunnustatud voi antud digusega nime valdajat voi avalikku asutust kajasta-
mast seda nime vastavas domeeninimes, tingimusel et:

i) registreerija sellist kditumisviisi saab toestada voi

ii) domeeninime ei ole kasutatud asjakohasel viisil vihemalt kaks aastat alates
registreerimisest; voi

iii) olukorras, kus algatati ADR menetlus, on siseriikliku ja/v6i ithenduse diguse
poolt tunnustatud voi antud digusega domeeninime valdaja voi avaliku asu-
tuse nimelise domeeninime valdaja teatanud oma kavatsusest kasutada do-
meeninime asjakohasel viisil, kuid ei tee seda kuue kuu jooksul alates ADR
menetluse algatamise paevast;
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¢) domeeninimi registreeriti eeskitt konkurendi professionaalse tegevuse katkesta-
mise eesmaérgil; voi

d) domeeninime kasutati kavatsuslikult érilise kasu saamise eesmirgil internetika-
sutajate ligimeelitamiseks domeeninime valdaja veebilehele voi monele teisele
internetiaadressile, luues kokkulangemise tdendosuse nimega, millele on siseriik-
liku ja/voi tihenduse diguse poolt tunnustatud voi antud teatav digus, voi avalik-
oigusliku asutuse nimega, kusjuures selline tdendosus tuleneb veebilehe voi asu-
koha allikast, sponsorlusest, kuuluvusest voi pealdisest vdi tootest voi teenusest
domeeninime valdaja veebilehel voi aadressil; voi

e) registreeritud domeeninimi on isikunimi, mille korral ei ole tdestatavat seost
domeeninime valdaja ja registreeritud domeeninime vahel.

[...]” [tdpsustatud tolge]

Maiéruse nr 874/2004 artikkel 22 ,Vaidluse alternatiivse lahendamise (ADR) menet-
lus” sdtestab jargmist:

»1. ADR menetluse vaib algatada mis tahes osapool, kui:

a) registreering on spekulatiivne voi kuritarvituslik artikli 21 tdhenduses; voi
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b) registri otsus on vastuolus kiesoleva midrusega voi mairusega (EU) nr 733/2002.

11. Domeeninime valdaja vastase menetluse korral otsustab ADR vaidluskomisjon,
et domeeninimi tithistatakse, kui ta leiab, et registreerimine on spekulatiivne voi kuri-
tarvituslik vastavalt artikli 21 madratlusele. Domeeninimi antakse iile kaebuse esitaja-
le, kui kaebuse esitaja seda taotleb ja vastab miaruse (EU) nr 733/2002 artikli 4 16ike 2
punkti b iildistele kolblikkuskriteeriumidele.

Registri vastu algatatud menetluse korral otsustab ADR vaidluskomisjon, kas regist-
ri tehtud otsus on vastuolus kiesoleva miirusega voi miirusega (EU) nr 733/2002.
ADR vaidluskomisjon teeb otsuse konealuse otsuse kehtetuks tunnistamise kohta
ning voib vajadusel otsustada, et kdnealune domeeninimi antakse {ile, tiithistatakse
voi antakse kolmandatele isikutele voimalus seda omandada, tingimusel, et mééruse
(EU) nr 733/2002 artikli 4 16ike 2 punktis b sitestatud kriteeriumid on tiidetud, kui
see on vajalik.

13. ADR tulemused on osapooltele ja registrile siduvad, juhul kui 30 kalendripédeva
jooksul ADR menetluse tulemuse teatamisest osapooltele ei algatata kohtumenetlust”
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Komisjon nimetas 21. mai 2003. aasta otsusega (ELT L 128, lk 29) vastavalt miaruse
(EU) nr 733/2002 artikli 3 16ikele 1 Briisselis asuva mittetulundusorganisatsiooni ,, Eu-
ropean Registry for Internet Domains” (edaspidi ,EURid”) tippdomeeni .eu haldavaks
ja korraldavaks registriks.

EURIid andis madruse (EU) n 874/2004 artiklis 22 ette nahtud ADR-menetluse lébivii-
mise iile Prahas asuvale TSehhi Vabariigi majanduskoja ja TSehhi Vabariigi agraarkoja
vahekohtule (edaspidi ,vahekohus”).

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Pohikohtuasja hageja, Salzburgis (Austria) asuv aktsiaselts, on Interneti-portaalide
operaator ja turustab Internetis tooteid. Madruses nr 874/2004 sitestatud domeeni-
nimede registreerimiseks etapiviisilise registreerimise esimese osa jooksul taotles ta
Rootsi kaubamargiregistrilt tulemuslikult 33 liiginimetuse registreerimist kaubamér-
gina, kasutades igatihe juures enne ja parast igat tihte erimirki ,&” Hageja 11. augusti
2005. aasta taotlus kisitles sonamérgi ,&R&EKI&F&E&N&” registreerimist 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul; edaspi-
di ,Nizza kokkulepe”) klassis 9, mis vastab kirjeldusele ,turvavood” See kaubamérk
registreeriti 25. novembril 2005 numbri all 376729.
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Toimikust ndhtub siiski, et pdhikohtuasja hagejal ei olnud mingit kavatsust kasutada
seda kaubamarki turvavoode jaoks.

Pohikohtuasja hagejale registreeritigi etapiviisilise registreerimise esimese osa jook-
sul tema Rootsi kaubamirgile &R&E&I&F&E&N& toetudes domeeninimi ,www.rei-
fen.euw’, korvaldades sellest erimérgi ,&” ithte méédruse nr 874/2004 artiklis 11 kehtes-
tatud transkribeerimiseeskirja rakendades.

Vastavalt eelotsusetaotluses sisalduvatele faktilistele asjaoludele kavatseb pohikohtu-
asja hageja domeeninime ,www.reifen.eu” registreerides — ,Reifen” tidhendab saksa
keeles ,rehve” — avada rehvipoe Interneti-portaali, kuid ei ole selle rajamiseks veel tei-
nud mingeid mérkimisvaérseid ettevalmistusi, pidades silmas eelotsusetaotluse esi-
tanud kohtus pooleliolevat kohtumenetlust ja sellele eelnenud vahekohtumenetlust.

Eelotsusetaotlusest ndhtub samuti, et pohikohtuasjas vaatluse all oleva domeeni-
nime registreerimise ajal ei olnud poéhikohtuasja hageja teadlik pohikohtuasja kostja
olemasolust.

Lisaks néhtub sellest, et pdhikohtuasja hageja esitas registreerimise taotluse 180
domeeninimele, mis olid kdik moodustatud liiginimetustest.
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Pohikohtuasja kostja on sonamirgi Reifen omanik, mis on Beneluxi kaubamérgi-
ametis registreeritud 28. novembril 2005 Nizza kokkuleppe tdhenduses klassis 3 ja
klassis 35, mis vastavad vastavalt jargmistele kirjeldustele: ,pesu- ja pleegitusained,
puhastusvahendid, eelkdige nanoosakesi sisaldavad puhastusvahendid aknaklaasi-
dele” ning ,selliste puhastusvahendite turustamist toetavad teenused”. Lisaks taotles
pohikohtuasja kostja 10. novembril 2005 ithenduse sonamérgi Reifen registreerimist
nendes samas kahes klassis. Ta soovib kaubamairgi all, mille nimi on toimiku koha-
selt inspireeritud saksakeelsete sonade ,Reinigung” (puhastamine) ja ,Fenster” (aken)
kolmest esimesest tihest, iileeuroopaliselt turustada klaaspindade puhastusvahendit.
Ta on teinud selle viljatootamise {ilesandeks ettevotjale Bergolin GmbH & Co KG.
10. oktoobril 2006 oli juba olemas puhastusvahendi I (Reifen A) proov.

Pohikohtuasja kostja vaidlustas vahekohtus domeeninime ,www.reifen.eu” regist-
reerimise pdhikohtuasja hagejale. Vahekohus rahuldas 24. juuli 2006. aasta otsuse-
ga (kohtuasi 00910) tema kaebuse, vottis pohikohtuasja hagejalt dra nimetatud do-
meeninime ning andis selle iile pohikohtuasja kostjale. Selles otsuses asus vahekohus
seisukohale, et kaubamirgis sisalduvat mérki ,&” ei tule korvaldada, vaid see tuleb
transkribeerida. Vahekohtu arvates soovis pohikohtuasja hageja mitmes domeenini-
mede registreerimise taotluses ilmselgelt médruse nr 874/2004 artikli 11 teise 1digu
transkribeerimiseeskirjast mé6da minna. Seetottu oli ta pohikohtuasjas vaidlusaluse
domeeninime registreerimise taotluse esitamisel olnud pahauskne.

Pohikohtuasja hageja vaidlustas selle otsuse, esitades madruse nr 874/2004 artikli 22
16ike 13 alusel hagi. Kuna hagi tunnistati esimeses astmes pdhjendamatuks ning pohi-
kohtuasja hageja apellatsioonkaebus jdeti rahuldamata, siis esitas ta kassatsioon-
kaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule.
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Leides, et kohtuvaidluse lahendus s6ltub Euroopa Liidu diguse ja eelkdige madruse
nr 874/2004 artikli 21 tolgendusest, peatas Oberster Gerichtshof (iilemkohus) me-
netluse ja esitas Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

,1. Kas miiruse (EU) nr 874/2004 artikli 21 lsike 1 punkti a tuleb tolgendada nii, et
oigus selle sétte tahenduses on olemas ka juhul:

a) kui kaubamirk omandati vaid eesmairgiga taotleda — saksakeelse — liiginime-
tusega kattuva domeeninime registreerimist etapiviisilise registreerimise esi-
meses osas, ilma kavatsuseta kasutada seda kaubamairki kaupade voi teenuste
jaoks?

b) kui domeeninime registreerimise aluseks olev ja — saksakeelse — liiginime-
tusega kattuv kaubamairk erineb domeeninimest selle poolest, et kaubamérk
sisaldab eriméirke, mis on domeeninimest korvaldatud, kuigi erimérke oleks
olnud voéimalik transkribeerida, ja nende korvaldamise tulemusena erineb
domeeninimi kaubamairgist segiajamise tdendosust vélistaval viisil?

2. Kas miiruse (EU) nr 874/2004 artikli 21 ldike 1 punkti a tuleb télgendada nii,
et digustatud huvi on olemas ainult artikli 21 ldike 2 punktides a—c nimetatud
juhtudel?
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[Juhul kui vastus sellele kiisimusele on eitav, siis k]as digustatud huvi on mééruse
(EU) nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti a tihenduses olemas ka juhul, kui
domeeninime valdaja tahab kasutada — saksakeelse — liiginimetusega kattuvat
domeeninime teemakohase Interneti-portaali jaoks?

[Juhul kui vastus esimesele ja kolmandale kiisimustele on jaatav, siis k]as méaruse
(EU) nr 874/2004 artikli 21 Isiget 3 tuleb tdlgendada nii, et ainult selle sitte punk-
tides a—e nimetatud asjaolud néitavad, et tegemist on pahausksusega miiruse
(EU) nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti b tihenduses?

[Juhul kui vastus on eitav, siis k]as pahausksusega miaruse (EU) nr 874/2004 ar-
tikli 21 16ike 1 punkti b tdhenduses on tegemist ka juhul, kui domeeninimi regist-
reeriti etapiviisilise registreerimise esimeses osas — saksakeelse — liiginimetusega
kattuva kaubamirgi alusel, mille domeeninime valdaja omandas ainult selleks, et
taotleda domeeninime registreerimist etapiviisilise registreerimise esimeses osas
ning seega edestada teisi huvitatud isikuid ja voimalusel ka vastava mérgi diguste
valdajaid?”
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Eelotsuse kiisimused

Sissejuhatavad mdédrkused

Pohikohtuasja hageja vdidab koigepealt, et talle ei saa ette heita pdhikohtuasjas vaid-
luse all oleva domeeninime registreerimist puudutavaid voimalikke vigu, mida tegi
register. Sellised vead oleks pidanud tostatama médruse nr 874/2004 artikli 22 15ike 1
punkti b kohaselt registri vastu algatatud menetluse raames, mitte asjaomase domee-
ninime valdaja vastu algatatud menetluse raames.

Kuigi eelotsusetaotluse esitanud kohus ei ole sellekohast kiisimust esitanud, on ELTL
artiklis 267 sitestatud siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu vahelises koostoome-
netluses ning selles osas, milles pohikohtuasja hageja esitatud argument mojutab
pohikohtuasja lahendust, Euroopa Kohtu iilesanne anda siseriiklikule kohtule tarvi-
lik vastus, mis voimaldaks viimasel poolelioleva kohtuasja lahendada (vt analoogia
alusel 17. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-295/97: Piaggio, EKL 1999, 1k I-3735,
punkt 25).

Sellega seoses tuleb mirkida, et madruse nr 874/2004 artikli 22 16ike 11 esimene ja
teine 16ik voimaldavad mis tahes osapoolel algatada ADR-menetluse domeeninime
valdaja vastu, kui registreerimine on spekulatiivne voi kuritarvituslik, voi registri vas-
tu, kui registri tehtud otsus on vastuolus mairusega nr 733/2002 voi nr 874/2004.
Pohikohtuasjas, mis algatati madruse nr 874/2004 artikli 22 sitete alusel ning mille
ese on viidetavalt spekulatiivne voi kuritarvituslik registreering, vois menetluse
oiguspdraselt algatada domeeninime valdaja vastu.
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Sellega seoses on pohikohtuasja hageja viide seega pohjendamatu.

Neljas kiisimus

Neljanda kiisimusega, mida tuleb esiteks analiiiisida, tahab eelotsusetaotluse esitanud
kohus teada, kas asjaolud, mis nditavad, et tegemist on pahausksusega, on ammenda-
valt loetletud mééruse nr 874/2004 artikli 21 16ike 3 punktides a—e.

Koigepealt tuleb mérkida, et médruse nr 874/2004 artikli 21 16ike 3 erinevad keelever-
sioonid on erisugused. Konealune site on saksakeelses versioonis sonastatud jargmi-
selt: ,Bosglaubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn [...]” Selline
sonastus, mida vaib sona-sonalt tolkida ,Pahausksus 16ike 1 punkti b tahenduses on
olemas, kui [...], voib jdtta mulje, et selle madruse artikli 21 16ike 1 punktis b sitesta-
tud pahausksuse juhud piirduvad ainult selles 16ikes sonaselgelt nimetatud juhtudega.

Konealust sitet ei saa siiski analiiiisida tiksnes saksakeelse versiooni pohjal, kuna Eu-
roopa Liidu 6iguse norme tuleb tolgendada ja kohaldada tihetaoliselt, arvestades Eu-
roopa Liidu koigis keeltes kehtivaid versioone (vt selle kohta 8. detsembri 2005. aasta
otsus kohtuasjas C-280/04: Jyske Finans, EKL 2005, lk I-10683, punkt 31, ja 3. aprilli
2008. aasta otsus kohtuasjas C-187/07: Endendijk, EKL 2008, 1k I-2115, punkt 22).

Maiéruse nr 874/2004 artikli 21 16ike 3 muudest keeleversioonidest kui saksakeelne
versioon tuleneb, et selles sittes sisalduv loetelu pahausksust kujutavatest asjaoludest
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on ainult niitlik. Nimetatud site on prantsuskeelses versioonis jargmine: ,La mau-
vaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut étre démontrée quand
[...]” Verbiga ,voima” vdljendatud mote sisaldub ka teistes keeleversioonides, eelkoige
inglise keeles (,may”), itaalia keeles (,pu0”), hispaania keeles (,podra”), poola kee-
les (,mozna”), portugali keeles (,pode”), hollandi keeles (,kan”) ning bulgaaria keeles
(,Mmoxe”).

Sellega seoses tuleb meenutada, et kooskolas viljakujunenud kohtupraktikaga vilistab
ithenduse digusakti ithetaolise kohaldamise ja jarelikult ka ithetaolise tolgendamise
ndue selle akti tihe versiooni teistest versioonidest eraldiseisva késitlemise, kuid eel-
dab selle tolgendamist tulenevalt nii akti vastuvotja tegelikust tahtest kui ka viimase
poolt taotletavast eesmairgist ja seda eelkoige koiki keeleversioone arvesse vottes (vt
eelkdige 12. novembri 1969. aasta otsus kohtuasjas 29/69: Stauder, EKL 1969, lk 419,
punkt 3; 22. oktoobri 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-261/08 ja C-348/08:
Zurita Garcia ja Choque Cabrera, EKL 2009, 1k I-10143, punkt 54, ning 28. jaanuari
2010. aasta otsus kohtuasjas C-473/08: Eulitz, EKL 2010, 1k I-907, punkt 22).

Sellega seoses tuleb muu hulgas rohutada, et mééruse nr 733/2002 eesmérk on eelkoi-
ge votta vastu iildeeskirjad domeeninimede spekulatiivse vdi kuritarvitusliku regist-
reerimise kohta, mis peab tagama varem siseriiklike ja/voi Euroopa Liidu digusega
kehtestatud voi tunnustatud diguste jargimise. Neid iildeeskirju rakendab tédpsemalt
maéruse nr 874/2004 artikkel 21, mis sisuliselt ndeb ette spekulatiivselt voi kuritarvi-
tuslikult registreeritud domeeninime tithistamise.

Domeeninimede spekulatiivsete voi kuritarvituslike registreeringute, millele voivad
nende olemusest tulenevalt olla iseloomulikud erinevad faktilised voi diguslikud
asjaolud, takistamise eesmirk seataks ohtu, kui pahausksus méairuse nr 874/2004
artikli 21 ldike 1 punkti b tdhenduses voib olla olemas ainult nimetatud artikli 16ike 3
punktides a—e ammendavalt loetletud asjaoludel.
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Maiéruse nr 874/2004 pdhjendusest 16 tuleneb, et register peab votma arvesse rah-
vusvahelisi parimaid praktikaid asjaomases valdkonnas ning eelkoige asjakohaseid
Ulemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) soovitusi, et tagada spe-
kulatiivsete ja kuritarvituslike registreeringute valtimine niivord, kui see on voimalik.
Nagu viidab komisjon, ndhtub WIPO 30. aprilli 1999. aasta Interneti domeeninime-
sid puudutava konsulteerimismenetluse 16pparuandest ning soovituse nr 171 moiste
»pahausksus” kohta artiklist 2, et endast pahausksust kujutavate asjaolude loetelu,
mis muu hulgas vastab suures osas médruse nr 874/2004 artikli 21 16ikes 3 sisalduvale
loetelule, ei ole ammendav.

Neljandale esitatud kiisimusele tuleb seega vastata, et mééruse nr 874/2004 artikli 21
l6iget 3 tuleb tolgendada nii, et pahausksus voib olla olemas ka muudel asjaoludel kui
need, mis on loetletud selle sitte punktides a—e.

Viies kiisimus

Viienda kiisimusega, mida tuleb analiiiisida teisena, palub eelotsusetaotluse esi-
tanud kohus Euroopa Kohtul sisuliselt tolgendada pahausksuse moistet médruse
nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Selle sitte kohaselt, kui registreeritud domeeninimi on identne voi segadusseajavalt
sarnane nimega, millel on siseriikliku voi Euroopa Liidu 6iguse poolt tunnustatud voi
antud 6igusi, kuulub see domeeninimi tithistamisele, kui nimi on registreeritud voi
seda kasutatakse pahauskselt.
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Pahausksuse olemasolu tuleb kontrollida igakiilgselt, vottes arvesse koiki kisitletaval
juhul asjakohaseid tegureid (vt analoogia alusel 11. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas
C-529/07: Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, EKL 2009, 1k [-4893, punkt 37).

Mis puudutab tdpsemalt pohikohtuasja hageja kéitumist iseloomustavaid asjaolusid,
siis eelotsusetaotluses sisalduvaid faktilisi asjaolusid arvestades tuleb teha jargmised
tdpsustused.

Esiteks tuleb analiiiisida seda, millistel tingimustel sonaméirk &R&E&IQF&E&N&
registreeriti.

Sellega seoses tuleb esiteks votta arvesse pohikohtuasja hageja tahet selle kaubamargi
registreerimise taotluse esitamise ajal; see tahe on subjektiivne element, mis tuleb
médiratleda juhtumi objektiivsetest asjaoludest ldhtudes (vt selle kohta eespool viida-
tud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, punktid 41 ja 42).

Kaubamirgi registreerimise taotlemine ilma kavatsuseta seda sellena kasutada, vaid
ainult eesmairgil registreerida seejérel sellele kaubamaérgile 6iguse omamise alusel
tippdomeeni .eu nimi médruses nr 874/2004 sétestatud etapiviisilise registreerimise
esimeses osas, voib teatud asjaoludel olla iseloomulik pahausksele kaitumisele nime-
tatud méadruse artikli 21 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Kéesoleval juhul ndhtub eelotsusetaotlusest, et kuigi hageja registreeris Rootsis s6-
namirgi &RUEKIXF&E&N& turvavoddele, oli tema tegelik kavatus avada rehvipoe
Interneti-portaal, mille ta kavatses registreerida.
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Vastavalt eelotsusetaotluse esitanud kohtu jareldustele, ning nagu pohikohtuasja ha-
geja ise moonis, ei olnud tal seetdttu mingit kavatsust kasutada selliselt registreeritud
kaubamairki kaupade jaoks, mida registreerimine puudutas.

Teiseks voib madruse nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti b tdhenduses pahausk-
suse olemasolu hindamisel olla asjakohane ka taotletava kaubamirgi esitusviis (vt
analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Chocoladefabriken Lindt & Spriingli,
punkt 50).

Sellega seoses mirgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et kui korvaldada iga tdhe
ees ja taga olev erimirk, vastab sonamirk &R&E&I&F&E&N& saksakeelsele liigini-
metusele ,Reifen” (,rehvid”). Lisaks tuleb mirkida, et selle kaubamérgi esitusviis on
semantilisest ning visuaalsest vaatepunktist ebatavaline ning keeleliselt ebaratsio-
naalne. Erimirk ,&’, mis on iga tihe ees ja taga, tundub seetottu olevat ilma igasugu-
se semantilise tdhenduseta. Selline esitusviis vdib seega viidata sellele, et nimetatud
erimérki kasutati ainult selleks, et varjata liiginimetust, millel nimetatud kaubamérk
pohineb.

Kolmandaks voib arvesse votta kditumise kordumist, et hinnata, kas selle puhul on
tegemist pahausksusega mairuse nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti b tdhendu-
ses. Sellega seoses mirgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et pohikohtuasja hageja
registreeris Rootsis kaubamirgina 33 saksakeelset liiginimetust, kasutades iga kord
erimérki ,&”enne ja parast tihti, mis esinesid tahistes, mille registreerimist taotleti.
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Neljandaks voib hindamisel olla asjakohane stindmuste ajaline jérjestus. Kiesoleval
juhul tuleb voimaliku pahausksuse hindamiseks samuti erilist tihelepanu pdorata
asjaolule, et pohikohtuasja hageja registreeris sonamirgi &R&E&I&F&E&N& vaid
veidi aega enne tippdomeeni .eu etapiviisilise registreerimise esimese osa algust. Sel-
lega seoses ndhtub eelotsusetaotlusest, et pohikohtuasja hageja taotles nimetatud
kaubamairgi registreerimist Rootsi paddevas asutuses 11. augustil 2005 ning nimetatud
taotlus rahuldati 25. novembril 2005, samas kui EURId teatas, et tippdomeeni .eu
domeeninimede registreerimine algab 7. detsembril 2005.

Selles kontekstis, ning kuigi on tdsi, et Rootsi sonamérk &R&E&I&F&E&N& on keh-
tiv, kuna seda ei ole tithistatud ega kehtetuks tunnistatud, voivad need tingimused,
milles nimetatud kaubamaérk registreeriti, viidata pahausksele kaitumisele maaruse
nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Teiseks, mis puudutab seda, millistel tingimustel domeeninimi ,www.reifen.eu” re-
gistreeriti, tuleb esiteks mérkida, et erimérgi voi kirjavahemairgi kuritarvitamine ni-
mes, millele vdidetakse olevat digus, voib madruse nr 874/2004 artiklis 11 sétestatud
transkribeerimiseeskirju arvestades olla asjakohane tegur hindamaks, kas domeeni-
nime valdaja on kaitunud pahauskselt.

Nimetatud artikli teine 16ik sitestab, et kui nimi, millele viaidetakse olevat varasemaid
oigusi, sisaldab erimérke nagu ,&’, ,korvaldatakse need téielikult vastavast domeeni-
nimest, asendatakse sidekriipsudega, voi voimaluse korral transkribeeritakse” Eelot-
susetaotlusest tuleneb, et sellele esimesele voimalusele tuginedes on hageja saanud
oma sonamirgis & R&E&I&F&E&N& eemaldada koik mirgid ,&” ning registreerida
nii domeeninime ,www.reifen.eu”.
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Selles osas ei ole vastuvdetav komisjoni véide, et méaédruse nr 874/2004 artikli 11 tei-
ses 16igus asuvad kolm transkribeerimiseeskirja tuleb seada hierarhiasse. Nimetatud
institutsiooni arvates tuleks semantilist tdhendust omavad erimérgid transkribeerida,
need, mis toimivad eraldajana, tuleks asendada sidekriipsudega ning koérvaldada
tuleks ainult need, millel ei ole semantilist tahendust ja mis ei toimi eraldajana.

Nagu viidab pohikohtuasja hageja ning TSehhi valitsus, ei saa méédruse nr 874/2004
artikli 11 teise taande sonastusest siiski jareldada, et nende kolme transkribeerimis-
eeskirja vahel on mingisugune hierarhia.

Selles osas ei oma tdhtsust asjaolu, et nimetatud site ndeb ette, et erimérgid trans-
kribeeritakse ,voimaluse korral” Seda véljendit tuleb mdista mitte nii, et erinevate
transkribeerimisvoimaluste vahel kehtestatakse mingisugune hierarhia, vaid nii, et
see puudutab teatud erimirkide transkribeerimise voimatust.

Lisaks oleks komisjoni viite tagajirg see, et spekulatiivsete ja kuritarvituslike regist-
reeringute puhul eelistataks erimérkide kasutamist, mille kdrvaldamine on voimalik,
samas kui heausksete registreeringute puhul ei oleks taotlejatel eriméarkide transkri-
beerimise osas mingit valikut, nii et neile voidakse anda tippdomeeni .eu domeeni-
nimi, mis nende arvates ei vasta nimele, millele viidetakse olevat varasem oigus.
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Sellega seoses peab rohutama, et méiédruse nr 874/2004 artikli 10 16ikest 2 ndhtub,
et varasemate diguste pohjal tippdomeeni .eu domeeninime registreerimine seisneb
tdieliku nime registreerimises, millele kehtib varasem 6igus, nagu on kirjas dokumen-
tatsioonis, mis toendab sellise diguse olemasolu.

Kuna teatud erimérgid, mis vdivad esineda nimes, millele kehtib varasem digus, ei saa
tehniliste piirangute tottu siiski domeeninimes esineda, siis on seadusandja médruse
nr 874/2004 artikli 11 teises 16igus kehtestanud selliste erimérkide transkribeerimise
eeskirjad.

Nii tuleneb médruse nr 874/2004 artikli 10 16ikest 2 koostoimes artikliga 11, et nime-
tatud artikli 11 teises 1digus kehtestatud transkribeerimiseeskirjade kohaldamise alu-
seks on eesmirk tagada domeeninime, mille registreerimist taotletakse, ning nime,
millele vdidetakse olevat varasem 6igus, vaheline samasus voi suurim vastavus.

Nii voib erimérkide olemasolu nimes, millele viidetakse olevat varasem 6igus, ning
nende mairkide osas taotleja tehtud valik seoses méaruse nr 874/2004 artikli 11 tei-
ses 1oigus esineva kolme transkribeerimiseeskirjaga — st korvaldamine, asendamine
sidekriipsudega voi transkribeerimine — viidata pahausksele kiitumisele nimetatud
mééruse artikli 21 16ike 1 punkti b tdhenduses, eelkoige siis, kui domeeninimi, mille
registreerimist taotleti, ei ole vastavuses nimega, millele viidetakse olevat varasem
oigus.
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Sellega seoses tuleneb eelotsusetaotlusest, et keeleliselt ebaratsionaalselt nimesse,
millele viaidetakse olevat varasem oigus, lisatud erimédrgid korvaldati domeeninimes,
mille registreerimist taotleti, ning neid ei ole asendatud sidekriipsudega voi transkri-
beeritud, nii et nimetatud domeeninime ning nime, millele vdidetakse olevat varasem
oigus, vaheline vastavus on ohtu seatud.

Teiseks tuleb meenutada, et madrus nr 874/2004, nagu niahtub selle pohjendusest 12,
kehtestas etapiviisilise registreerimise selleks, et tagada varasemate diguste valdajate-
le asjakohane voimalus registreerida nimed, millele neil on varasemad digused.

Nimetatud médruse artikli 12 kohaselt sisaldab see menetlus kahte osa. Esimese osa
jooksul saab taotleda ainult siseriiklike voi ithenduse kaubamairkide, geograafiliste
tdhiste ning nimede ja akroniiiimide registreerimist domeeninimedena. Teine osa
késitleb nii nimede, mida sai registreerida esimeses osas, kui ka koigil muudel varase-
matel digustel pohinevate nimede registreerimist.

Tippdomeeni .eu domeeninimede iildine registreerimine ei alga seega enne etapi-
viisilise registreerimise perioodi loppemist.

Nii vois sellist domeeninime, nagu oli vaidluse all pohikohtuasjas ning mis vastab sel-
lisena soovitud liiginimetusele, registreerida etapiviisilise registreerimise esimese osa
jooksul ainult sellel eesmérgil loodud ning registreeritud kaubamairgi kaudu.
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Kui pohikohtuasja hageja ei oleks registreerinud sénamairki, oleks ta pidanud ootama
tippdomeeni .eu domeeninimede iildise registreerimise algust, riskides nii — nagu ka
koik teised samast domeeninimest huvitatud isikud — sellega, et taotluste saabumise
jarjekorra pdohimotte alusel on temast eespool enne tema registreerimise taotlust esi-
tatud taotlus.

Nii tuleb kiitumist, mille eesmérk on ilmselgelt eirata médrusega nr 874/2004 keh-
testatud etapiviisilise registreerimise menetlust, votta arvesse selle hindamisel, kas
tegemist on pahauskse kditumisega nimetatud méaaruse artikli 21 1oike 1 punkti b
tdhenduses.

Kolmandaks voib asjaolu, et esitati suur hulk selliste domeeninimede registreerimise
taotlusi, mis kattuvad liiginimetustega, samuti olla asjakohane seik, et hinnata pa-
hauskse kaitumise olemasolu, arvestades maéruse nr 874/2004 eesmarki, milleks on
domeeninimede spekulatiivsete ja kuritarvituslike registreeringute ning kasutamise
ennetamine voi vélistamine. Sellega seoses néhtub eelotsusetaotlusest, et pohikohtu-
asja hageja esitas 180 sellist taotlust.

Seevastu ei oma tdhtsust eelotsusetaotluses mainitud asjaolu, et pohikohtuasjas vaid-
luse all oleva domeeninime registreerimise ajal ei olnud pdhikohtuasja hageja teadlik
pohikohtuasja kostja olemasolust.

Pohikohtuasja hageja vididab selles osas, et pohikohtuasjas on tegemist liiginime-
tusega kattuva domeeninime registreerimisega, mis mingil juhul ei saa kahjustada
kolmandate isikute digusi, kuna kellelgi ei ole ainudigusi liiginimetustele. Liiginime-
tustest koosnevate domeeninimede registreerimine ei ole definitsiooni jirgi seega
sellise spekulatiivse voi kuritarvitusliku kéditumisega holmatud, mille vastu méaruse
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nr 874/2004 artikli 21 16ikes 3 loetletud pahausksuse juhud piitiavad voidelda. See-
tottu ei tegutsenud pohikohtuasja kostja pahauskselt nimetatud artikli 21 16ike 3
tdhenduses.

See vdide on vale kahel pohjusel. Esiteks tugineb see kdesoleva kohtuotsuse punkti-
des 31-39 tagasiliikatud eeldusele, et méddruse nr 874/2004 artikli 21 l6ikes 3 loet-
letud pahausksuse juhtude loetelu on ammendav. Teiseks ei vOeta selles arvesse, et
varasemad oigused tildnimetustele voivad diguspiraselt olemas olla. Nagu Euroopa
Kohus on juba seisukohale asunud, ei ole Euroopa Liidu diguse ning eelkdige nduko-
gu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
liilkmesriikide digusaktide ithtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT erivilja-
anne 17/01, 1k 92) artikli 3 loike 1 punktidega b ja ¢ vastuolus see, kui liikmesriigis
registreeritakse siseriikliku kaubamérgina sdna, mis on laenatud teises liikmesriigis
radgitavast keelest, milles sellel puudub eristusvoime voi milles see kirjeldab kaupu
voi teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, vélja arvatud juhul, kui asja-
omane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on voimeline
selle sdna tihendusest aru saama (9. mirtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas C-421/04:
Matratzen Concord, EKL 2006, 1k 1-2303, punktid 26 ja 32 ning resolutsioon).

Kuna liiginimetusega kattuvale nimele varasemate diguste olemasolu ei saa seega
vilistada, siis toob niisugune kiitumine nagu pohikohtuasja hageja kiitumine kaasa
ohu, et kahjustatakse selliste 6iguste valdajaid.

Lisaks piiiitakse sellise kditumisega, nagu on kirjeldatud kéesoleva kohtuotsuse punk-
tis 70, saada alusetult eelist koikide teiste isikute kahjuks, kes on huvitatud samast
domeeninimest ning kellel ei ole varasemaid 6igusi, millele nad voiksid tugineda, ning
kes peavad seega ootama tippdomeeni .eu domeeninimede ildise registreerimise
algust selleks, et nad saaksid esitada registreerimistaotluse.
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Seega tuleb esitatud viiendale kiisimusele vastata, et selleks, et hinnata, kas on te-
gemist pahauskse kiditumisega madruse nr 874/2004 artikli 21 ldike 1 punkti b ta-
henduses koostoimes sama artikli 1dikega 3, peab liikmesriigi kohus votma arvesse
koiki késitletaval juhul asjakohaseid tegureid ning eelkdige seda, millistel tingimustel
kaubamairgi registreerimine toimus ning millistel tingimustel tippdomeeni .eu
domeeninimi registreeriti.

Mis puudutab seda, millistel tingimustel kaubamérgi registreerimine toimus, peab
liilkmesriigi kohus votma eelkoige arvesse jargmist:

— kavatsus mitte kasutada kaubamarki turul, mille jaoks kaitset taotleti;

— kaubamargi esitusviis;

— asjaolu, et registreeriti suur hulk teisi kaubamaérke, mis kattuvad liiginimetustega,
ja

— asjaolu, et kaubamairk registreeriti veidi aega enne tippdomeeni .eu etapiviisilise
registreerimise algust.
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Mis puudutab seda, millistel tingimustel tippdomeeni .eu domeeninime registreeriti,
peab liikmesriigi kohus votma eelkdige arvesse jargmist:

— maddruse nr 874/2004 artikli 11 tdahenduses erimérkide voi kirjavahemaérkide
kuritarvituslik kasutamine selleks, et kohaldada nimetatud artiklis kehtestatud
transkribeerimiseeskirju;

— selles médruses ettendhtud etapiviisilise registreerimise esimese osa jooksul re-
gistreerimine sellise kaubamérgi alusel, mis on omandatud niisugustel tingimus-
tel nagu pohikohtuasjas, ja

— asjaolu, et esitati suur hulk selliste domeeninimede registreerimise taotlusi, mis
kattuvad liiginimetustega.

Esimene, teine ja kolmas kiisimus

Vottes arvesse neljandale ja viiendale eelotsuse kiisimusele antud vastuseid ning
pohikohtuasja asjaolusid, ei ole kolmele esimesele kiisimusele vaja vastata.
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Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kéesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.
Euroopa Kohtule mérkuste esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte kohtu-
kulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lihtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

1. Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta miiruse (EU) nr 874/2004, millega kehtes-
tatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise iildeeskirjad ning selle
registreerimise pohimotted, artikli 21 16iget 3 tuleb télgendada nii, et pa-
hausksus voib olla olemas ka muudel asjaoludel kui need, mis on loetletud
selle siitte punktides a—e.

2. Selleks et hinnata, kas on tegemist pahauskse kditumisega mdiruse
nr 874/2004 artikli 21 16ike 1 punkti b tihenduses koostoimes sama artik-
li 16ikega 3, peab liikmesriigi kohus votma arvesse koiki kisitletaval juhul
asjakohaseid tegureid ning eelkéige seda, millistel tingimustel kaubamargi
registreerimine toimus ning millistel tingimustel tippdomeeni .eu domeeni-
nimi registreeriti.

Mis puudutab seda, millistel tingimustel kaubamirgi registreerimine toi-
mus, peab liikmesriigi kohus votma eelkéige arvesse jargmist:

— kavatsus mitte kasutada kaubamirki turul, mille jaoks kaitset taotleti;
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— kaubamiirgi esitusviis;

— asjaolu, et registreeriti suur hulk teisi kaubamairke, mis kattuvad liigi-
nimetustega, ja

— asjaolu, et kaubamirk registreeriti veidi aega enne tippdomeeni .eu
etapiviisilise registreerimise algust.

Mis puudutab seda, millistel tingimustel tippdomeeni .eu domeeninime
registreeriti, peab liikmesriigi kohus votma eelkodige arvesse jairgmist:

— madiruse nr 874/2004 artikli 11 tahenduses erimirkide voi kirjavahemar-
kide kuritarvituslik kasutamine selleks, et kohaldada nimetatud artiklis
kehtestatud transkribeerimiseeskirju;

— selles méaidruses ettenihtud etapiviisilise registreerimise esimese osa
jooksul registreerimine sellise kaubamirgi alusel, mis on omandatud
niisugustel tingimustel nagu pdhikohtuasjas, ja

— asjaolu, et esitati suur hulk selliste domeeninimede registreerimise taot-
lusi, mis kattuvad liiginimetustega.

Allkirjad
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