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Asia Tavaramerkkiasiassa annetun lainvoimaisen péaitoksen purkamista kos-
keva hakemus

Hakija Alma Media Oyj, Helsinki

Piiitos, jota hakemus koskee

Korkeimman hallinto-oikeuden pddtds 1.3.2007 taltionumero 471
Asian aikaisempi kisittely

Patentti- ja rekisterihallitus on paitokselldin 18.9.2003 hyldnnyt Jori-
Pekka Triskbickin toiminimen Hitbeat haltijana tekemén viitteen Alma
Media Oyj:lle rekisterditya tavaramerkkid nro 224980 ETUOVI vastaan.
Rekisterdinti koskee paatoksestd ilmenevid palveluita luokissa 35, 38 ja
42,

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on paatoksellaian
16.1.2006 Jori-Pekka Traskbéckin valituksesta kumonnut patentti- ja re-
kisterihallituksen pdétoksen ja palauttanut asian patentti- ja rekisterihal-
litukselle tavaramerkin nro 224980 kumoamista varten.

Korkeimman hallinto-oikeuden purettavaksi haettu paitos

Korkein hallinto-oikeus on purettavaksi haetulla paatoksellddn 1.3.2007
hyldnnyt Alma Media Oyj:n valituksen patentti- ja rekisterihallituksen
valituslautakunnan péitoksestd. Korkeimman hallinto-oikeuden paétok-
sen perusteluina on lausuttu seuraavaa:

Valituslautakunta on valituksenalaisella padtoksellddn kumonnut tavara-
merkkirekisterdinnin nro 224980 ETUOVI silla perusteella, ettd tavara-
merkki on tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla
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tavalla sekoitettavissa Jori-Pekka Traskbackin samoille tai samankaltai-
sille palveluille tavaramerkinomaisesti kdyttiméén tunnukseen etu-
ovi.net. Traskbdckin asian kdsittelyn aikana esittimaét rekisteréinnin
mahdolliset muut kumoamisperusteet eivit siten ole korkeimman hallin-
to-oikeuden kasittelyn kohteena.

Sovellettavat sédnnokset

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkii ei
saa rekisterdidd jos se on sekoitettavissa tavaran tunnusmerkkiin, jota
toinen kayttdd hakemusta tehtiessd, ja hakija tehdessééin hakemuksen
tiesi kaytostd eikd ole kiyttdnyt merkkidédn ennen kuin toista tunnus-
merkkid ryhdyttiin kdyttdm&én.

Tunnusmerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan
olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai sa-
mankaltaisia tavaralajeja. Miti tavaramerkkilaissa sdddetddn tavaroista,
on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tunnusmerkin kéytto internetpalvelujen tavaramerkkind

Asiassa on riidatonta, ettd Traskbéck on kdyttdnyt verkkotunnusta etu-
ovi.net ennen kuin Alma Media Oyj on tehnyt hakemuksen nro T-
200102462 tavaramerkin ETUOVI rekisterdinnisti. Yhtio ei ole véitta-
nytkdin kiyttineensa tavaramerkkid ennen kuin Traskback ryhtyi kédytta-
méén tunnusta etuovi.net.

Asiassa on my0s selvdi, ettei rekisterdity verkkotunnus sinédnsé ole tava-
ramerkin rekisterdinnin este, vaan se tulee otettavaksi huomioon rekiste-
rdinnin esteend ainoastaan, jos sitd on kéytetty tavaramerkinomaisesti
elinkeinotoiminnassa tuotteiden tai palvelujen tunnuksena.

Asiakirjoissa on selvityksend verkkotunnuksen kadytostd muun muassa
Discopress Ltd:n toimitusjohtajan Pentti Terdvéisen lausunto, Lars
Traskbackin Ruka Multi Trade Oy:n puolesta antama lausunto, Mika
Puustellin About Pop Records Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana
ja Caf¢ Bulevardin puolesta antamat lausunnot sekd Irmeli Traskbéckin
Parturi-Kampaamo City 10:n puolesta antama lausunto. Lausunnoissa
mainitaan muun muassa Etuovi-internetpalvelut ja webhotellipalvelut,
joita lausunnonantajat ovat kertoneet hyddyntéineensd muun muassa vuo-
sina 2000-2001.
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Asiakirjoissa on my0s tulosteita Internet-sivuista, joilla muun muassa In-
ternet-sivustojen laatimispalvelua on mainostettu tunnuksella etuovi.net.
Tréskbéckin valituslautakunnalle laatiman valituskirjelmén liitteind 039-
046 on my0s pdivittyjd tietoja, joiden perusteella voidaan paatelld, ettd
kysymyksessd olevat sivut ovat nikyneet Internetissd tissd muodossa al-
kuvuonna 2001.

Edelld mainitun selvityksen perusteella on katsottava, ettd verkkotunnus-
ta etuovi.net on kiytetty internet- ja webhotellipalvelujen tunnuksena en-
nen kuin Alma Media Oyj:n tavaramerkkihakemus jétettiin 10.8.2001.
Tunnus esiintyy selvityksessd my0s tekstissd sanamuodossa etuovi.
Kéyttdd on tdstd huolimatta pidettdvd tavaramerkkilain 14 §:n 1 momen-
tin 7 kohdan soveltamisen kannalta riittivin tavaramerkinomaisena.

Alma Media Oyj:n tietoisuus kiytostd

Asiakirjoissa on tulosteita Traskbackin ja Alma Media Oyj:n edustajan,
Petri Pekin vilisestd sdhkopostikirjeenvaihdosta. Traskbéck on viestis-
sddn Pekille 20.6.2001 kertonut tarjoavansa myds internetpalveluja, ja
ettd hinelld on lukuisia yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat etu-
ovi.netin "alla", sekd ettd ndmé asiakkaat ovat hénen priméérinen tulon-
ldhteensd. Pekin ja sitd kautta Alma Media Oyj:n on siten katsottava ol-
leen tietoinen tunnuksen edelld kuvatulla tavalla tavaramerkinomaisesta
kaytostd myos internetpalvelujen osalta tavaramerkkihakemusta tehties-
sd.

Palveluyhteys ja palveluluettelon rajoitus

Tunnuksella etuovi.net tarjolla olevat internetpalvelut ovat edelld maini-
tun selvityksen mukaan kisittidneet ainakin Internet-sivustojen suunnitte-
lua ja laadintaa sekd ylldpitoa. Alma Media Oyj:n rekisterdinnin mukai-
set palvelut on eritelty tarkemmin ja jaettu palveluluokkiin 35, 38 ja 42.
Téstd huolimatta on katsottava, ettd tunnuksella etuovi.net tarjolla olleet
palvelut tarkoittavat tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla samoja tai samankaltaisia tavaralajeja kuin yhtion rekister6ima
tavaramerkki ETUOVI.

Alma Media Oyj on toissijaisesti esittdnyt tavaramerkkirekister6innin
palveluluettelon supistamista. Kun otetaan huomioon, etti asiassa on ky-
symys rekisterdidystd tavaramerkistd, jonka kumoamista koskeva pdétds
on meneilldin olevan valitusmenettelyn vuoksi vailla lainvoimaa, tulisi
palveluluettelon suojapiirin mahdollinen supistaminen suorittaa tavara-
merkkilain 24 §:n 3 momentissa tarkoitetulla hakemuksella, jota korkein
hallinto-oikeus ei ole toimivaltainen ensi asteena kasittelemééan.
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Tavaramerkkilain 21 §:n | momentin mukaan voidaan rekisterdinti kui-
tenkin véitteen johdosta kumota myds osittain, jolloin korkein hallinto-
oikeus voi arvioida valituslautakunnan kannan oikeellisuutta muun
muassa ehdotetun suppeamman palveluluettelon pohjalta.

Edellytyksid tavaramerkkirekisteréinnin osittaiselle kumoamiselle ei
kuitenkaan ole, silld kaikkia rekisterdinnin tarkoittamia palveluja on pi-
dettdva vahintddn samankaltaisina tunnuksella etuovi.net tarjottujen pal-
velujen kanssa.

Johtopididtos

Edellé esitetyilld perusteilla ei ole syytd muuttaa valituslautakunnan paa-
toksen lopputulosta.

Piitoksen purkamista koskevan asian kisittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Alma Media Oyj on tinne 18.5.2009 saapuneessa hakemuksessaan vaati-
nut, ettd korkeimman hallinto-oikeuden 1.3.2007 antama pédtds puretaan
ja asia palautetaan patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle
uudelleen kisiteltdviksi siten, ettd patentti- ja rekisterihallituksen paatos
tavaramerkkirekisterinnin hyviaksymisestd pysytetddn. Liséksi yhtié on
vaatinut, ettd Jori-Pekka Traskbéack velvoitetaan korvaamaan yhtién oi-
keudenkdyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoi-
neen. Vaatimusten perusteluina on esitetty muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden péétds perustuu ilmeisesti vddréddn lain
soveltamiseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa paatokseen. Paatok-
sen antamisen jédlkeen on lisdksi ilmaantunut uutta selvitysté siitd tavara-
merkinomaisesta kdytdstd, johon Jori-Pekka Triaskback oli véitteensi
tueksi vedonnut. Uutta selvitystd tapahtumien kulusta ja Traskbickin
tunnuksen etuovi.net kiytdstd on saatu Triaskbéckin ja Alma Media
Oyj:n vilisissd oikeudenkdynneissd Helsingin kirdjdoikeudessa syksylld
2008. Uusi aineisto olisi voinut vaikuttaa korkeimman hallinto-oikeuden
padtokseen, eikd hakijasta johdu, ettd uutta selvitysti ei ole aikanaan esi-
tetty. Korkeimman hallinto-oikeuden péitos loukkaa yhtién oikeutta ja
myds julkinen etu vaatii paétoksen purkamista.

Kisilléd olevassa asiassa tavaramerkin rekisterdinti on kumottu virheelli-
sin perustein, ja kumoamista hakenut Traskbdck on hakenut identtisen
merkin rekisterdintid itselleen. Purkuhakemuksella on siten erittdin suuri
merkitys Alma Media Oyj:lle, joka on rekisterdinnin kumoamisen joh-
dosta menettinyt aikaisempaan hakemukseen perustuvan tavaramerk-
kioikeuden.
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Tavaramerkkirekisteri on julkinen rekisteri, jonka oikeellisuus on myds
julkisen edun kannalta tirkedd. Eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa
on vireilld oikeudenkédyntejd ja vditemenettelyitd tavaramerkkiin ETU-
OVl liittyen. Ndiden eri oikeudenkiyntien ja muiden menettelyjen kan-
nalta on tirkedi, ettd padtokset perustuvat johdonmukaisesti samaan ai-
neistoon ja ovat keskenddn johdonmukaiset.

Korkeimman hallinto-oikeuden paadtoksen merkittdvimpand perusteena
olivat ainakin alkuvuonna 2001 kdytdssa olleet verkko-osoitteen etu-
ovi.net sivut. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedossa ei ollut, ettd kysei-
sen kaltainen avaussivu oli poistettu alkukeséstd 2001 eli huomattavasti
ennen tavaramerkin hakemispaivaé elokuussa 2001, ja korvattu aikuis-
viihdesivulla.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisen perusteena
ei voi olla se, ettd viitteentekija on ennen hakemuksen jéttdmista kaytta-
nyt merkkidén tietylld tavalla. Laki edellyttdd, ettd kdyton on tullut ta-
pahtua hakemuksen tekohetkelld. Hakemuksen tekohetkelld ainoa kéyt-
t6, josta Alma Media Oyj hakijana oli tietoinen, kohdistui purkuhake-
muksen liitteen mukaiseen aikuisviihdeaineistoon, joka avautui siirryt-
tdessd verkko-osoitteeseen etuovi.net. Helsingin kirdjdoikeudessa kiy-
dyssé oikeudenkdynnissa ilmeni, ettei hakemuksen tekohetkelld ollut mi-
tddn muuta aineistoa, jonka yhtio olisi voinut havaita tiedossaan olevan
verkkotunnuksen etuovi.net perusteella.

Purkuhakemuksen liitteen mukaisella verkkosivulla ei ole minkéénlaista
tavaramerkinomaista kdytt6a tunnuksella ETUOVI, jollei tallaiseksi lue-
ta mainintaa Etuovi-klubista, johon liittymilld saa verkkosivujen mu-
kaan tuoreimmat tiedot maailman pornotapahtumista. Ndma palvelut ei-
vit ole olleet samoja tai samankaltaisia kuin véitteen kohteena olleen
ETUOVI-tavaramerkkirekisterinnin tarkoittamat palvelut luokissa 35,
38 ja42.

Selvitys Traskbdckin verkkosivuista ja tunnuksen etuovi.net kaytosté
verkkosivuilla on tarkentunut ja vahvistettu Helsingin kirdjdoikeudessa
kédydyn oikeudenkidynnin yhteydessd. Oikeudenkdynnissd on myos vah-
vistettu, ettei Traskbéckilld ole vakiintumiseen perustuvaa oikeutta tava-
ramerkkiin ETUOVI. Niin ollen kirdjdoikeus vahvisti, ettd Alma Media
Oyj:n tavaramerkilli ETUOVI.COM on Triskbackid aikaisempi oikeus-
peruste.
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Esitetyn virheellisen selvityksen hyviksyminen ndytdksi Traskbéckin
tunnuksen ETUOVI kiytostd Alma Media Oyj:n hakemuksen jéttdmis-
hetkelld on johtanut vddriédn lain soveltamiseen, ja rekisterdinti on vir-
heellisesti kumottu tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojal-
la. Kysymys ei ole tulkinta-asiasta, vaan todistettavissa olevia tosiseik-
koja koskevasta ndyton arvioinnista, jonka virheellisyys on paljastunut
Helsingin kérdjdoikeudelle toimitetun kirjallisen ja suullisen nayttdai-
neiston perusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden péditoksessd vedotaan mainittuun lain-
kohtaan ottamatta huomioon, ettd sddnnds viittaa kdytt66n hakemuksen
tekohetkelld. Paétds ei perustu Traskbickin toteenndyttdmain tavaramer-
kinomaiseen kdytt66n hakemuksen tekohetkelld, vaan esimerkkeihin
kéytosti useita kuukausia ennen rekisteréinnin hakemushetked tai kuu-
kausia tai vuosia hakemuksen tekohetken jilkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta ja korkein hallinto-oi-
keus ovat virheellisesti ottaneet padtoksen pohjaksi Traskbackin esi-
merkkejé tunnuksen etuovi.net kdytostd "vuoden 2000 alusta” ja "ennen
kuin ETUOVI-rekisterintihakemus tehtiin". P44t6ksissi viitataan liittei-
siin 039-046, jotka verkkosivut olivat nikyneet internetissd tdssd muo-
dossa alkuvuonna 2001, liitteistd ndkyvien pédivaysten mukaisesti
14.3.2001 ja 20.4.2001. Paatoksessa viitataan myds yleisesti Traskbéc-
kin toimittamaan vakiintumisaineistoon ja siihen liittyviin lausuntoihin
ottamatta huomioon, etti suuri osa niistd kohdistui hakemushetken jil-
keiseen aikaan.

Traskbéackilld on ndyttovelvollisuus seka siitd, ettd hakemushetkelld hin
kéaytti samaa tai samankaltaista merkkid tavaramerkinomaisella tavalla
samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden tunnuksena, seka
siitd, ettd Alma Media Oyj on ollut tdstd kdytostd tietoinen hakemusta
tehdessddn. Korkeimman hallinto-oikeuden pdétds perustuu virheellisesti
sellaiseen ndyttoon, jonka osalta viitteentekiji ei ole tiyttianyt ylla ku-
vattua niyttévelvollisuuttaan.

Se ndyttd vuodenvaihteesta 2000-2001, josta Alma Media Oyj oli tietoi-
nen ottaessaan kdyttoon verkkotunnuksen etuovi.com, liittyi verkko-
osoitteen etuovi.net avaussivuun purkuhakemuksen liitteen mukaisena.
Muista mahdollisesti kdytGsséd olevista sivuista ei yhtio ole ollut tietoi-
nen.
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Korkeimman hallinto-oikeuden pdétos perustuu selvisti tdhén ennen ta-
varamerkkihakemuksen tekohetked nikyneeseen aineistoon, josta paé-
toksessd todetaan, etti tunnus etuovi esiintyy myds tekstissd sanamuo-
dossa etuovi, mutta kdytt6a on kuitenkin pidettdva riittdvan tavaramer-
kinomaisena. Kuten edelld on todettu, nima sivut korvattiin kesdkuussa
2001 aikuisviihdesivuilla, mitd seikkaa Traskbick ei ole tuonut esiin pa-
tentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle eikd korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden pdét6ksessd viitataan myds Traskbéckin
toimittamiin lausuntoihin tunnuksen kiytostd. Oikeudenkdynnin yhtey-
dessd on tdsmentynyt, ettd lausunnot ovat padasiassa Traskbéckin ldhi-
omaisten tai tuttavien antamia, eivitkd muun ndytén puuttuessa ole va-
kuuttavaa ndytt6d tavaramerkinomaisesta kaytosta.

Lars Tréaskbdck on Tréskbéckin isé ja Irmeli Traskback hédnen &itinsi.
Molemmilla on ollut toimintaa, johon liittyen Traskbéack on tehnyt koti-
sivut osoitteen etuovi.net alle. Mitddn niytt6d ei ole siitd, ettd Alma Me-
dia Oyj olisi ollut tietoinen néista sivuista tai tunnuksen ETUOVI esiin-
tymisesta niilli hakemuksen tekohetkelld. Kummankaan lausuntoon ei
liity mitddn konkreettista ndytt6d tavaramerkinomaisesta kaytostd hake-
mushetkelld elokuussa 2001.

Mika Puustelli on ollut samassa 7 taivas yhtyeessi Traskbéckin kanssa,
ja myds hénelle Traskbéck on tehnyt kotisivut osoitteen etuovi.net alle.
Kérdjdoikeudelle on annettu kaksi Puustellin allekirjoittamaa lausuntoa,
joihin siséltyy selvitystd yhtyeelle ja Puustellin kahvilalle tehdyisti koti-
sivuista, mutta ei mitdan selvitystd tavaramerkinomaisesta kdytosta ha-
kemushetkelld. ETUOVI-tunnuksen kaytt6 internetpalveluiden tunnuk-
sena tuli selvitetyksi Puustellin Cafe Bulevardi -ravintolan sivuilla ol-
leesta maininnasta "Tsekkaa myds www.etuovi.net/web Jockan netti-
koti". Kysymyksessd on epdilyksettd ollut internetosoitteen kiytto, ei ta-
varamerkinomainen kaytto, jota tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin

7 kohdassa edellytetiin.

Discopress Ltd:n antamassa lausunnossa taas viitataan Etuovi-palvelun
tunnettuuteen musiikin ja vithteen ammattilaisten parissa, eika siihen lii-
ty minkéénlaista ndyttéaineistoa tunnuksen ETUOVI tavaramerkinomai-
sesta kdytostd hakemuksen tekohetkelld internetpalveluihin liittyen. Ou-
dolta tuntuisikin, ettd Etuovi-palvelua olisi tavaramerkinomaisesti mark-
kinoitu, koska kuluttajat titd verkko-osoitetta kdyttiessdén joutuivat ai-
kuisviihdesivuille.
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Mitkadn esitetyistd lausunnoista eivit osoita mitddn tavaramerkinomaista
tunnuksen ETUOVI kéytt6d hakemushetkelld. Henkil6t ovat kuuluneet
Traskbéckin ldhipiiriin ja ovat olleet palvelun kéyttdjid. Lausunnot eivit
todista tavaramerkinomaisesta kdytostd, eikd niitd olisi pitdnyt ottaa ku-
moamisperusteiksi.

Oikeudenkdynnissd selvisi myds peruste sille sahkdpostivaihdolle, jonka
Alma Media Oyj aloitti kesdkuussa 2001 Traskbédckin kanssa. Useat
kiinteistonvalittdjdt ja kuluttajat olivat kesdkuussa 2001 joutuneet ereh-
dyksessd sivulle etuovi.net sivun etuovi.com sijaan, ja 10ysivét sieltd ai-
kuisviihdetti, joka heritti tuohtumusta ja yhteydenottoja Alma Media
Oyj:n asiakaspalveluun. Suojatakseen arvokasta ETUOVI.COM -tun-
nusta Alma Media Oyj:n Etuovi.com-liiketoiminnan johtaja Petri Pekki
kaantyi Traskbéckin puoleen neuvotellakseen verkko-osoitteen etu-
ovi.net ostamisesta. Tadssd yhteydessa yhtio paatti rekister6ida itselleen
kayttiménsa tavaramerkin tunnusosan eli tunnuksen ETUOVI. Yhtion
edustajien tavoitteena oli suojata tavaramerkki huomattuaan, etti verk-
ko-osoitteessa etuovi.net oli aikuisviihdeaineistoa. Osapuolten neuvotte-
lut kariutuivat kesilld 2001, kun yksimielisyyttd suoritettavasta korvauk-

sesta ei syntynyt.

Etuovi.net verkko-osoitteessa ollut aikuisviihde korvautui 2.12.2001
tammikuussa 2002 avattavaa asuntokauppaportaalia lanseeraavalla mate-
riaalilla, ja 6.6.2002 ldhtien verkko-osoite sisdlsi matkapuhelimien soit-
toddnien markkinointia. Kyseiset sivut eivit my6skain liittyneet Etuovi-
palvelun tavaramerkinomaiseen kiytt66n internetpalveluiden tunnukse-
na.

Helsingin kérdjdoikeudessa kdydyssé oikeudenkdynnissd on osoitettu, et-
tei Alma Media Oyj:114 olisi ollut mitdsn mahdollisuutta saada tietoa ha-
kemushetkelld siitd, ettd tunnusta ETUOVI olisi kdytetty tavaramerkin-
omaisena tunnuksena internetpalveluiden, verkkosivujen luomisen tai
webhotellipalveluiden tunnuksena, koska mitddn néihin viittaavaa ai-
neistoa ei ndkynyt verkkosivuilla etuovi.net hakemuksen tekohetkeltd.
Korkeimman hallinto-oikeuden paétéksessd viitataan siten sellaiseen
ndyttdaineistoon, joka ei ole merkityksellistd tavaramerkkilain 14 §:n

1 momentin 7 kohdan kannalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden olisi tullut katsoa Triaskbéckin olevan
niyttdvelvollinen kaikista tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan
edellytyksistd eli siitd, ettd viitetty kiytto on tapahtunut hakemuksen
tekohetkelld, siitd, ettd viitetty kdytté kohdistuu samoihin tai samankal-
taisiin palveluihin ja siitd, ettd hakija on hakemusta tehdesséin ollut tie-
toinen téstd kaytostd. Nyt pdétos perustuu siihen, ettd samankaltaisiin
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palveluihin liittyvdd ndytt6ad on ollut ainakin tammikuussa 2001 julkais-
tuilla verkkosivuilla (kun tavaramerkkihakemus on jatetty elokuussa
2001), ja siihen, ettd tunnuksen kéytostd verkkopalveluiden tunnuksena
on mainittu osapuolten vélisessd sahkopostivaihdossa. Ensiksi mainittua
perustetta ei endd ollut olemassa hakemuksen tekohetkelld, ja viimeksi
mainitun perusteen osalta ei ollut esitetty mitddn naytt6d tavaramerkin-
omaisesta kdytostd hakemuksen tekohetkelld. Korkeimman hallinto-oi-
keuden menettely ja virheellinen laintulkinta ovat perustuneet erehdyk-
seen Traskbickin toimitettua viranomaisille aineistoa, josta hdn on tien-
nyt, ettd se ei ole ollut lain edellyttdimai tavaramerkinomaista kaytt6d
hakemuksen tekohetkella.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on lausunnossaan esit-
tdnyt muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden péétoksen purkamista koskevassa hake-
muksessa on viitattu siihen, ettd myds valituslautakunnan paitos olisi
perustunut tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan virheelliseen
soveltamiseen. Tdmén oman paitoksensa osalta valituslautakunta toteaa
niakemyksendén, ettei purkuhakemuksessa ole esitetty mitdin sellaista,
joka olisi johtanut erilaiseen lopputulokseen, vaikka kaikki purkuhake-
muksessa esitetyt seikat olisivat olleet valituslautakunnan tiedossa rat-
kaisua tehtédessa.

Valituslautakunta korostaa, ettd purkuhakemuksesta tai siihen liitetyistd
asiakirjoista ei ilmene minkédénlaista ristiriitaa nimenomaan luokissa 35,
38 ja 42 rekisterdidyn tavaramerkin nro 224980 ETUOVI kumoamiseen
johtaneissa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan rekisterdinti-
esteen edellytysten arvioinnissa. Valituslautakunnan péaatéksestd, kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle annetuista lausunnoista ja asiakirjoihin lii-
tetystd ndyttomateriaalista ilmenee, ettd viitteentekijd Traskback on
osoittanut todistettavasti ryhtyneensi kdyttdmaian merkkid etuovi.net en-
nen kuin Alma Media Oyj:n hakemus merkin ETUOVI rekister§imisesta
tehtiin. Traskbackin merkkid on osoitettu kdytetyn samoille ja samankal-
taisille palveluille luokissa 35, 38 ja 42 kuin merkin ETUOVI rekiste-
rointid on haettu. On myds osoitettu, ettd Alma Media Oyj on ollut tie-
toinen tdstd kdytdstd samoille ja samankaltaisille palveluille hakemuksen
tehdessddn. Koska merkki ETUOVI oli rekisteréity luokkien 35, 38 ja
42 palveluille, eivit asian ratkaisuun ole vaikuttaneet muunlaiset palve-
lut kuten erilaiset viihdepalvelut (luokka 41).

Kuten jo komiteanmietinndsséd 2/1960 on todettu tavaramerkkilain
14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisesta, rekisterdinti on evittidva,
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jos hakijan merkki on sekoitettavissa tavaramerkkiin, jota toinen on ryh-
tynyt kdyttdmain ennen kuin hakemus tehtiin ja hakija tehdessdan hake-
muksen tiesi kdytostd. Traskbick on siten kdyttdnyt merkkid ennen hake-
muksen tekoa eikd mistdédn ole ilmennyt, ettd hén olisi luopunut sen kéy-
tostd samoille ja samankaltaisille palveluille. Sddnndksen soveltaminen
ei myOskidn edellytd, ettd merkki olisi jo vakiintunut vaan pelkk3 mer-
kin kdyttdminen hakijan tieten on riittdva.

Jori-Pekka Trdskbdck on selityksessddn ensisijaisesti vaatinut, ettd pur-
kuhakemusta ei oteta tutkittavaksi, ja toissijaisesti, ettd se hyldtdan. Li-

sdksi Traskbéck on vaatinut, etti Alma Media Oyj velvoitetaan korvaa-

maan hénen oikeudenkdyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa

4 270 eurolla laillisine korkoineen. Vaatimusten perusteluina on esitetty
muun ohella seuraavaa:

Alma Media Oyj:n uudeksi selvitykseksi vdittdma materiaali on esitetty
jo tavaramerkkid nro 224980 ETUOVI koskevassa viitemenettelyssé
Traskbéckin toimesta, joten mitdén sellaista uutta selvitystd, joka olisi
voinut olennaisesti vaikuttaa pddtokseen, ei ole olemassa. Edellytyksii
ottaa asia tutkittavaksi ei ole.

Purkuhakemus on perusteeton. Alma Media Oyj perustelee purkuhake-
mustaan sill, ettd asiassa olisi esitetty kdrdjdoikeuden késittelyssa sel-
laista uutta ndyttd4, joka olisi voinut vaikuttaa korkeimman hallinto-oi-
keuden péitokseen tavaramerkin kumoamista koskevassa asiassa ja jon-
ka ndyton perusteella yhtio ei olisikaan ollut tietoinen Traskbéckin tun-
nusmerkin tavaramerkinomaisesta kdytostd hakemushetkelld. Nima viit-
tdmét ovat vadria.

Uudeksi viitetty asiakirja, kuvakaappaus mainoksesta "etuovi
13.8.2001", johon Alma Media Oyj purkuhakemuksensa perustaa, on
toimitettu Traskbackin toimesta muutoksenhakukirjelmin liitemateriaali-
na patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle jo 4.11.2003. Ma-
teriaali on ollut yhtidn tiedossa ja hallussa vuodesta 2003. Yhtién on tay-
tynyt muutenkin tutustua téhén liitemateriaaliin jo viitekésittelyn yhtey-
dessd, ja silld oli tilaisuus lausua asiasta seki valituslautakunnassa ettd
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yhtio ei ole kuitenkaan tuolloin esit-
tanyt véitteitd etuovi.net-verkkopalvelun tai verkkosivuston sisdllén
muuttumisesta tai tavaramerkin kdyton keskeytymisestd. Yhtion viitteil-
14 ei olisi ollut merkitysti asian ratkaisun kannalta, vaikka ne olisi tuol-
loin esitettykin, koska viitteet ovat valheellisia. Viite asiakirjan esitta-
misestd vasta kirdjdoikeudessa syyskuussa 2008 ei pidd paikkaansa.
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Alma Media Oyj:n asiamies Kolster Oy:n lakimies Ari-Pekka Launne
vahvisti hovioikeuden péakasittelyssd 23.3.2010, ettd yhtion hallussa on
kyseinen sille jo vuonna 2003 toimitettu CD-ROM -levy, joka sisaltda
my0s nyt uudeksi véitetyn asiakirjan. Launne myds esitti tdimén CD-
ROM -levyn hovioikeuden kisittelyssd. Merkittdvd osa yhtion kérdjéoi-
keudessa ja hovioikeudessa esittiméastd ndyttomateriaalista on perdisin
juuri tdltd samalta muutoksenhakukirjelmén liitteend valituslautakunnal-
le vuonna 2003 jitetyltd CD-ROM -levyltd, miki osoittaa yhtion olleen
tietoinen levystd ja sen sisdltdmaéstd materiaalista. Yhtio ei ole lausunut
mitddn tistd hakemuksensa perusteena olevasta asiakirjasta, vaikka silld
olisi ollut siihen tilaisuus lausuntoja pyydettdessa seki valituslautakun-
nassa ettd korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen apulaisjohtaja Tapio Priia antoi Tréskbéc-
kin pyynndstd 5.9.2008 lausunnon kysymyksessd olevasta asiakirjasta ja
sen toimittamisen ajankohdasta. Lausunto vahvisti, ettd kysymyksessé
on kuvakaappaus mainoksesta ja ettd Traskback toimitti asiakirjan muu-
toksenhakukirjelménsa liitteend jo vuonna 2003. Lisdksi Priia vahvisti,
ettd uudeksi viitetty materiaali on ollut mukana véiteasian ndyttomate-
riaalissa sekd valituslautakunnassa ettd korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa ja siten toimitettu aikanaan myos Alma Media Oyj:n tietoon. CD-
ROM on mainittu myds asian esittelymuistiossa.

Asiassa on kysymys tavaramerkisti eikd verkkosivustosta tai verkkosi-
vuston siséllostd. Tunnuksen tavaramerkinomaista kdyttod on my6s muu
kaytt6 kuin kdytt6 palvelun verkkosivustolla. Traskbick on tarjonnut
tunnusmerkilld etuovi.net tammikuusta 2000 saakka pédasiassa yritys-
asiakkaille internetpalveluja, esimerkiksi internetsivujen suunnittelua,
tuotantoa ja ylldpitoa sekd niin sanottuja webhotellipalveluja. Néitd pal-
veluja on tarjottu ja tavaramerkkid on kéytetty tavaramerkinomaisesti
varsinaisen verkkosivuston lisdksi myds monissa muissa yhteyksissd,
kuten esimerkiksi laskuissa, tarjouksissa, neuvotteluissa ja mainonnassa
sekd myo0s asiakasyritysten verkkosivustoilla. Tavaramerkin kéytto ei ole
missddn vaiheessa keskeytynyt verkkosivustolla tai muualla. Alma Me-
dia Oyj:n viitteet kdyton keskeytymisesti ja paédttymisestd ovat valheel-
lisia.

Verkkopalvelun tarjoaminen ei voi keskeytyi, kun verkkopalvelun etusi-
vulla esitetdfin mainoksia. Siten my&skédan tavaramerkin tavaramerkin-
omainen kaytto ei voi keskeytyd mainosten esittdmisen johdosta. Yhtid
ei ole esittinyt eikd ole voinutkaan esittdd missddn vaiheessa ndyttod
vdittdmastddn tavaramerkin kdyton keskeytymisestd. Yhti6 on ollut koko
ajan tietoinen siitd, ettd palveluja on tarjottu keskeytyksetta.
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Kuten kérdjdoikeudessa ja hovioikeudessa kévi ilmi, verkkosivusto etu-
ovi.net oli jo vuosina 2000-2001 Suomessa edelldkivija verkkosivusto-
jen tuotannossa ja verkkomainonnassa. Internetin vanhimpia mainos-
muotoja ovat niin sanotut take overit, jotka "valtaavat" verkkosivuston
etusivun tietyksi ajaksi. Kéyttdja padsee jatkamaan varsinaiselle verkko-
sivustolle odottamalla ennalta miédrdtyn sekuntiméérén tai klikkaamalla
mainoksessa olevaa palvelun logoa.

Alma Media Oyj viittad purkuhakemuksessaan virheellisesti, ettd kirdja-
oikeudessa olisi ilmennyt, ettd verkko-osoitteessa etuovi.net ei olisi ha-
kemuksen tekohetkelld ollut mitddan muuta aineistoa kuin etusivulla esi-
tetty mainos. Yhtion mukaan Traskbéckin palvelusta olisi poistettu kaik-
ki internetpalveluihin liittyvd materiaali, mukaan lukien webhotellin
asiakkaiden verkkosivut, joita oli hakemushetkelld useita kymmenia.
Niiden palvelujen tarjoamista ei kuitenkaan voida keskeyttaa, silld sil-
loin my®s asiakasyritysten verkkosivustot sulkeutuisivat. Kaikesta viite-
asiaan liittyvastd ndyttomateriaalista ilmenee, ettd Traskbéck tarjoaa
verkkosivustojen tuotantoon ja ylldpitoon liittyvid palveluja seka niin sa-
nottuja webhotellipalveluja. Tdma4 tarkoittaa kdytdnndssa sitd, ettd asiak-
kaiden verkkosivustot sijaitsevat verkko-osoitteessa "etuovi.net/yritys".
Alma Media Oyj tarjoaa Traskbédckin toistuvista kielloista huolimatta ja
Traskbickin tavaramerkkid oikeudettomasti kdyttden identtiselld tunnus-
merkilld tdysin samaa palvelua, jossa asiakkaiden verkkosivut sijaitsevat
osoitteessa "etuovi.com/yritys". Yhtio on siten hyvin tietoinen, ettei sen
véittdma palvelun keskeytyminen ole téllaisessa liiketoiminnassa mah-
dollista.

Tréskbackin etuovi.net-palveluja on tarjottu keskeytyksettd tammikuusta
2000 saakka ja tarjotaan keskeytyksettd yha edelleen. Kdrdjdoikeudessa
Ja hovioikeudessa henkil6todistajina kuullut Triskbéickin asiakasyritys-
ten edustajat vahvistivat, ettd palvelussa tarjotut internetpalvelut ja web-

hotellipalvelut eivit ole missddn vaiheessa keskeytyneet vuosina 2000-
2010.

Alma Media Oyj on ollut tavaramerkin nro 224980 ETUOVI hakemus-
hetkelld tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla tietoinen siité, ettd Traskbéck oli kdyttdnyt aikaisempaa identtistd
tunnusmerkkidin keskeytyksettd vuoden 2000 alusta saakka ja ettd hin
kaytti tunnusmerkkid tavaramerkinomaisesti samoille ja samankaltaisille
palveluille yhtion tehdessd hakemuksen.
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Alma Media Oyj viittda lisdksi virheellisesti, ettd sekd valituslautakun-
nan ettd korkeimman hallinto-oikeuden piétdsten perusteena olisi ollut
Traskbéckin verkkosivujen sisdlté alkuvuonna 2001. Valituslautakunta ja
korkein hallinto-oikeus eivit kuitenkaan ole perustelleet paatostain
Traskbdckin verkkopalvelun sisill6lld, vaan osapuolten viliselld sdhko-
postikirjeenvaihdolla, jonka perusteella yhtio tuli kiistattomasti tietoisek-
si sekd Traskbackin aikaisemmasta tavaramerkista etté sill4 tarjotuista
palveluista ja ndiden palvelujen kohderyhmaésti. Yhtio ei ole kiistdnyt
tulleensa tietoiseksi Traskbéckin tunnuksesta ja palvelusta tdmén kir-
jeenvaihdon mydtd.

Alma Media Oyj:n etuovi.com-internetpalvelusta vastasi hakemushetkel-
14 ja vastaa edelleen johtaja Petri Pekki. Internetpalveluista vastaavan
johtajan tulee ammattinsa puolesta olla tietoinen internet- ja webhotelli-
palvelujen luonteesta. Néin ollen Pekki on ollut tietoinen my®és siitd, ettd
webhotellipalvelujen tarjoamisen keskeyttdiminen on kdytdnnGssa mah-
dotonta ja ettd niitéd palveluja tarjotaan ja ylldpidetddn erityisesti verkko-
sivuston alasivuilla. Traskbéck itse ilmoitti téstd Pekille sdhkopostikir-
jeenvaihdossa 20.6.2001. Korkeimman hallinto-oikeuden paatoksessi
lausutaan, ettd Traskbidck on viestissddn Pekille kertonut, ettd hinelld on
lukuisia yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat etuovi.netin "alla"
seki ettd ndma asiakkaat ovat hdnen primééirinen tulonldhteensd. Asian-
osaisten kirjeenvaihto osoittaa Alma Media Oyj:n olleen tietoinen sekd
Traskbackin aikaisemmasta oikeusperusteesta ettd aikaisemmalla tun-
nusmerkilld samalle kohderyhmdlle tarjoamista samoista palveluista jo
ennen hakijan vilpillisen hakemuksen laatimista. Yksittdinen mainos ei
voi vaikuttaa yhtion tietoisuuteen verkkopalvelun todellisesta sisallosta.
Verkkopalvelu on aina kokonaisuus, jonka yksittdisen sivun sisallollé ei
ole vaikutusta tunnusmerkin kdytt66n palvelun muilla sivuilla, silld mer-
kin kdyttd tapahtuu verkkosivuston lukuisilla eri sivuilla. Tunnusmerk-
kid kdytetddn lisdksi myos aivan muilla verkkosivuilla ja internetin ulko-
puolella esimerkiksi laskuissa, tarjouksissa, mainoksissa ja neuvotteluis-
sa. Tama kaikki on tunnusmerkin tavaramerkinomaista kayttoa.

Alma Media Oyj oli tietoinen Traskbickin tunnusmerkilld etuovi.net tar-
joamista samoista palveluista jo ennen oman palvelunsa nimen valintaa.
Pekki esitti Traskbackille 21.6.2001 kirjallisen ostotarjouksen tunnus-
merkisti. Tarjousta ei neuvottelujen jalkeen hyviksytty. Yhtié haki kui-
tenkin ETUOVI-tunnusmerkille tavaramerkkid 10.8.2001 tietoisena
Tréskbéckin aikaisemmasta kaytosta.
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Valituslautakunta on lausunnossaan aivan oikein katsonut, ettd asiassa ei
ole esitetty mitdédn sellaista, joka olisi voinut johtaa erilaiseen lopputu-
lokseen asiassa.

Alma Media Oyj on vastaselityksessdin esittdnyt muun ohella seuraavaa:
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lausunto osoittaa, ettd
kaikki purkuhakemuksessa esitetyt seikat eivit olleet valituslautakunnan
tiedossa sen tehdessd paddtoksensd, ja valituslautakunnan paitds on pe-
rustunut virheelliseen laintulkintaan.

Valituslautakunta on lausunnossaan katsonut, ettd Traskback on osoitta-
nut todistettavasti ryhtyneensi kdyttdméaan merkkid etuovi.net ennen
kuin Alma Media Oyj:n hakemus merkin ETUOVI rekisterdimisesté teh-
tiin. Asian kannalta on kuitenkin merkityksetontd, milloin Traskbick on
ryhtynyt kdyttdmaan verkkotunnustaan etuovi.net. Vaikka hyvéksyttdi-
siin kisitys, ettd Traskbéck oli kdyttdnyt verkko-osoitettaan tavaramer-
kinomaisesti samankaltaisten palveluiden tunnuksena ennen hakemuk-
sen jdttdmistd, tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sddnn6k-
sen edellytys kdytostd hakemuksen tekohetkelld ei tayty.

Valituslautakunnan lausunnossa toistuu sama puutteellisuus kuin Trask-
béckin esittdmassé vakiintumisaineistossa. Lausunnossa ei yksiloidé, mi-
ten ja minkd kadyttOndyton osalta Traskbéckin kaytto olisi kohdistunut ta-
varamerkinomaiseen kayttoon palveluluokkiin 35, 38 ja 42 kuuluvien
palveluiden tavaramerkkind. Alma Media Oyj on kiistidnyt, ettd tillaista
kaytt6d olisi ollut hakemuksen tekohetkelld 10.8.2001. Traskbéck ei ole
yksildinyt hakemushetkisti tavaramerkinomaista kayttod relevanteille
palveluille, josta yhtio olisi hakemuksen tekohetkelld ollut tietoinen,
eikd valituslautakunnan toteamus tilt4 osin perustu esitettyyn néyttoai-
neistoon.

Alma Media Oyj:n vaatimus ei kohdistu siihen tosiseikkaan, etti aikuis-
viihdesivua koskeva kuvandyte oli mukana asiaa patentti- ja rekisterihal-
lituksen valituslautakunnassa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kasi-
teltdessd. Yksittdinen kuvandyte muun kéyttéaineiston lomassa ei tuonut
esiin sité tosiseikkaa, ettd kysymyksessi oli verkko-osoitteen etuovi.net
avaussivu hakemuksen tekohetkelld, jolta sivulta ei ollut padsyé mille-
kéadn muulle sivulle, ja joka oli siten ainoa tunnuksen kaytt6, josta yhtié
oli hakemuksen tekohetkelld tietoinen.
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Siltd osin kuin valituslautakunta viittaa Triskbéckin valituslautakunnalle
esittdmiin vakiintumistodistuksiin, ndiden niyttdarvo voidaan perustel-
lusti kiistdd. Valtaosa lausunnoista on Traskbdckin perheenjdsenten tai
tuttavien antamia, ja ne kohdistuvat pddasiassa kayttoon erilaisten viih-
depalveluiden yhteydessi tai kdyttoon verkko-osoitteena. Yhdessdkéaén
lausunnossa ei ole yksildity sellaista tavaramerkinomaista kayttod kesél-
14 2001, josta voitaisiin olettaa yhtion olleen tietoinen hakemuksen jét-
tdessddn.

Valituslautakunnan lausunnossa todetaan virheellisesti, ettd Alma Media
Oyj olisi hakemuksen tekohetkelld ollut tietoinen kdytostd samankaltais-
ten palveluiden tunnuksena. Hakemuksen tekohetkelld yhti oli kuiten-
kin perustellusti siind kasityksessi, ettd tunnusta etuovi.net oli ryhdytty
kayttiméadn verkkosivuilla ndkyvien aikuisviihdepalveluiden ja aikuis-
viihdeportaalin tunnuksena. Nama4 viihdepalvelut kuuluvat palveluluok-
kaan 41 eivitka ole relevantteja, kuten valituslautakunnan lausunnossa-
kin todetaan.

Valituslautakunta toteaa virheellisesti, ettei mistd4n olisi ilmennyt, ettd
Triaskback oli lakannut kdyttdmastd merkkidén silld tavalla, josta Alma
Media Oyj oli tietoinen. Témd seikka on kuitenkin ilmennyt kiistatto-
masti niistd ndytteistd, jotka on esitetty sekd Helsingin kardjédoikeudelle
ettd purkuhakemuksen yhteydesséd korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Traskbéck ei ole oikeudenkdynnissi tai purkuhakemuksen yhteydessé
esittdnyt mitddn ndytt6d tunnuksen etuovi.net kiytostd tavaramerkkind
tai muuna tunnuksena kesalld 2001 muun kuin aikuisviihteen tunnukse-
na. Kéayttd aikuisviihdesivujen tunnuksena kesélld 2001 tuli henkilto-
distelun avulla todettua yksiselitteisesti kérdjaoikeuden padkasittelyssa.
Muu kuin aikuisviihdekdytto oli siten kiistattomasti loppunut verkko-
osoitteessa etuovi.net avautuvilla sivuilla hakemuksen tekohetkelld. Se,
ettd webhotellipalveluita ja kotisivujen laatimispalveluita jatkettiin ta-
maén jilkeenkin, on asiaan vaikuttamatonta. Merkityksellistd ei ole, har-
joitettiinko tdllaista liiketoimintaa vaan se, miten tunnusta etuovi.net on
kaytetty kesdlld 2001 liiketoiminnan tavaramerkkina.

Myo6s muusta Traskbickin viranomaisille toimittamasta aineistosta ilme-
nee, ettd tunnuksen etuovi.net ndkyvi kiyttd internetpalveluiden tunnuk-
sena lakkasi silloin, kun sivut muutettiin aikuisviihdesivuiksi. Valituslau-
takunnalle osoitetussa kiirehtimispyynndssi 4.11.2003 Traskbéck itse to-
teaa internetissd harjoittamansa liiketoiminnan olleen tiysin pysdhdyk-
sissd kesdstd 2001 saakka.
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Valituslautakunnan lausunnossa on siteerattu komiteanmietint6d 2/1960
lauseella, jonka mukaan rekisterdinti on evéttdva, jos hakijan merkki on
sekoitettavissa tavaramerkkiin, jota toinen on ryhtynyt kdyttiméidn ennen
kuin hakemus tehtiin ja hakija tehdessdén hakemuksen tiesi kdytosti. Si-
teeraus ei vastaa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sana-
muotoa.

Alma Media Oyj tiesi hakemushetkelld Traskbéckin kdytostd aikuisviih-
depalveluille ja oli ennen Triskbéckin aikuisviihdesivujen julkaisemista
ryhtynyt itse kdyttdméén tunnusta etuovi.com asuntojen ja kiinteistéjen
kauppaan liittyvien internetpalveluiden sekd mainonta- ja markkinointi-
palveluiden tunnuksena.

Niéyttovelvollisuus tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan edel-
lytysten tdyttymisestd on Traskbéckilld. Alma Media Oyj on tiyttinyt
oman néyttovelvollisuutensa osoittaessaan, mika oli se tunnuksen etu-
ovi.net kiytto, josta se oli tietoinen hakemusta jattdessdan.

Traskbdckin selitys

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle esitetty ndytto oli
yksiloiméatontd ja kisitti valtaosaltaan sellaista kiyttondytt6d, joka ei ol-
lut relevanttia arvioitaessa tunnuksen etuovi.net sellaista kiyttod hake-
muksen tekohetkelld, josta Alma Media Oyj oli tietoinen. Tastd johtuen
valituslautakunta ja korkein hallinto-oikeus eivit ole tulkinneet oikein
niille esitettyd kdyttondyttod ja huomioineet, ettd tunnuksen etuovi.net
kaytto internetissd oli kesdkuussa 2001 ratkaisevasti muuttunut. Timi
tosiseikka on kiistaton, eikd Traskback ole esittdnyt mitddn nidytt64, joka
tdmén kumoaisi.

Merkityksellisti ei ole se, onko nidyte verkkosivusta etuovi.net elokuulta
2001 ollut mukana Traskbéackin toimittamassa liitemateriaalissa valitus-
lautakunnalle osana laajaa ja yksiloimédtontd ndyttoaineistoa. Purkuhake-
muksen perusteluissa on tuotu esiin se uusi ja aikaisemmin kisittelema-
ton tosiseikka, ettd kysymyksessé oleva aikuisviihdesivu oli ainoa tun-
nuksen etuovi.net kdyttémuoto, josta Alma Media Oyj oli hakemuksen
tekohetkelld tietoinen.

Valituslautakunnan jasen Tapio Priia on lausunnossaan esittinyt kisityk-
sensd, ettd aikuisviihdesivun osalta olisi ollut kysymys kuvakaappaus
mainoksesta. Valituslautakunnan késittelyssa titd kdyttondyttod on siten
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kasitelty ikddn kuin kyseessd olisi ollut mainos. Mistddn ei ole ksittelyn
yhteydessd ilmennyt, ettd tosiasiassa kysymyksessi oli verkko-osoitteen
etuovi.net avaussivu hakemuksen tekohetkelld, eli ainoa kiytto, josta
Alma Media Oyj oli tietoinen.

Traskbéck viittaa siihen, ettd relevanttia kdyttondytt6a voi olla myds
muu kayttd kuin kiyttd verkko-osoitteessa etuovi.net. Ndin on, ja niyttd-
velvollisuus téllaisesta muusta kdytostd on Tréskbéckilld. Alma Media
Oyj:ll4 ei ole mitddn tietoa muusta tavaramerkin etuovi.net tavaramer-
kinomaisesta kidytostd hakemuksen tekohetkelld, eikd Traskbéck ole tl-
laista aineistoa mydskédén itse esittdnyt. Verkko-osoitteen kiyttiminen
laskuissa, tarjouksissa, neuvotteluissa tai muussa sellaisessa ei ole tava-
ramerkin kayttdd, eikd yhti ole voinut olla tietoinen téllaisesta toisiin
yrityksiin kohdistuvasta kadytosta.

Traskbéckin viite, ettd verkkosivuilla etuovi.net olisi ollut muuta aineis-
toa, on jddnyt toteenndyttimaittd. Mikéli verkkopalvelu on siséltdnyt
muuta asiasiséltdd, tima ei ole ollut Alma Media Oyj:n tiedossa, eika tél-
lainen muu asiasisélté my6skdin ole tullut esiin osoitteessa etuovi.net
avautuvalta avaussivulta hakemuksen tekohetkelld. Yhti6 ei ole voinut
olla tietoinen mistddn "muista palveluista" tai tavaramerkinomaisesta
kéytdstd niiden tunnuksena. Se, ettd jotkut muut yrittdjét kenties ovat ol-
leet tietoisia téllaisesta "muusta kdytostd" ei ole relevanttia, koska tava-
ramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohta edellyttdd nimenomaan hakijan
tietoisuutta.

Traskbéckin sdhkopostiviestissddn esittdma lausuma siité, ettd hdnelld on
lukuisia yritysasiakkaita, joiden sivustot sijaitsevat verkko-osoitteen
etuovi.net alla, ei ole osoitus tavaramerkin kdytostd, vaan verkko-osoit-
teen kiytostd. Se, ettd Alma Media Oyj:n tytiaryhtion Alma Media Inte-
ractive Oy:n edustaja Petri Pekki on sihkopostitse saanut tiedon téllaisis-
ta verkko-osoitteisiin liittyvistd palveluista ilman mitd4n niytt64 tavara-
merkinomaisesta kdytostd niiden yhteydessd, ei ole ndyttod tietoisuudes-
ta tavaramerkin kiytostd. Alma Media Oyj:n tietoisuutta arvioitaessa on
ratkaisevaa, ettd rekisterintihakemuksen jattimisestd padttineet ovat ol-
leet sen tiedon varassa, joka kdytostd ilmeni verkko-osoitteessa
www.etuovi.net.

Miti tulee Pekin tekemédén ostotarjoukseen verkkotunnuksesta etu-
ovi.net, tdimé on varsin ymmaérrettdvii, silld aikuisviihdesivu aiheutti
hdmmennystd Alma Median asiakkaiden parissa, jotka olivat erehdyk-
sessd joutuneet etuovi.net-sivustolle. Téllaisen haitan poistamiseksi on
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tavanomaista neuvotella verkko-osoitteen ostamisesta. Sahkdpostivaih-
dossa Traskbéck totesi itse, ettd hidnen toimintansa ja verkkotunnuksensa
ovat jo hyvin tunnettuja musiikin ja aikuisviihteen alalla, ja ettd Tréask-
backin tarkoituksena oli toteuttaa maan laajin aikuisviihteen portaali,
jonka osalta hén jo oli sopinut valmiiksi useita laajoja yhteistyosopimuk-
sia eri yritysten kanssa. Aikuisviihde oli siten toimintaa, jota Traskback
ilmoitti etuovi-tunnuksella harjoittavansa.

Kysymyksessi olevan sahkdpostivaihdon jalkeen Alma Media Oyj haki
tavaramerkin ETUOVI rekisterdintid. Hakemuksen tekohetken tietimys
oli, ettd verkko-osoitteen etuovi.net kiytt6 oli muuttunut aikuisviihteek-
si. Mistddn muusta tavaramerkinomaisesta kédytostd yhtio ei ollut eikd
olisi voinut olla tietoinen hakemusta tehdessdén.

Triskbéckin viitteet siitd, ettd kyseinen aikuisviihdesivu olisi vain mai-
nos tai take over, ovat tosiasioihin perustumattomia.

Tavaramerkkilain mukaiseen vakiintumiseen pétee periaate "kun kayttd
lakkaa, vakiintuminen lakkaa". Samalla tavalla kdy kéyttdjin oikeudelle
tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla. Kun Traskbéack
luopui talvella 2001 kiyttadmastddn verkkosivusta, siihen liittyvit kaytta-
jén oikeudet lakkasivat. Kun verkkosivujen etuovi.net kdyttd muuttui ai-
kuisviihdesivuiksi, kdyttdjan saama suoja tavaramerkkilain 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohdan perusteella kohdistui sen jélkeen vain tdhin kayttoon.

Vilpillinen mieli tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sovelta-
misen edellytyksend

Tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY, joka oli voimassa korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisun antohetkelld, 3 artiklan 2 kohdan alakohdan
d mukaan jdsenvaltio voi sdétdé, ettd rekisterdinti on julistettava mitétto-
méksi, jos sen haltija on rekisterdintihakemuksen tehdessaan ollut vilpil-
lisessé mielessd. Direktiivin pddmaérina oli 1dhentdd jasenvaltioiden
lainsdddént6d siten, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttd-
misen edellytykset ovat kaikissa jasenvaltioissa pddsdantoisesti samat.
Vilpillisen mielen kasitettd késitelldan myds yhteison tavaramerkkiase-
tuksen 51 artiklan kohdan 1 alakohdassa b rekisterdinnin mitétdintipe-
rusteena.

Euroopan yhteisdjen tuomioistuimen 11.6.2009 antamassa tuomiossa
asiassa C-529/07 on kdsitelty vilpillisen mielen késitettd yhteison tavara-
merkkiasetuksen 51 artiklassa tarkoitetussa mielessd. Tuomiossa tode-
taan, ettd arvioidessaan sitd, onko hakija vilpillisessd mielesséd yhteison
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tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
51 artiklan 1 kohdan alakohdassa b tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuo-
mioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvit
merkitykselliset tekijét, jotka olivat olemassa jatettdessd hakemusta mer-
kin rekisterdimiseksi yhteis6n tavaramerkiksi, ja etenkin (1) se, ettd ha-
kija tietdd tai hdnen pitéisi tietdd, ettd kolmas kédyttdd vahintdan yhdessa
jdsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkia tai
samankaltaista merkkid, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekiste-
roimista haetaan, (2) hakijan aikomus estid titd kolmatta jatkamasta tél-
laisen merkin kdytt64, ja (3) se oikeudellisen suojan aste, joka kolman-
nen merkilld ja rekisterditdviksi haetulla merkilla on.

Suomen tavaramerkkilaki ei aseta rekisterdinnin kumoamiselle minkién-
laista edellytystd "vilpillisestd mielestd", eikd Suomen lainsdddanto siten
vastaa EU-tasoista lainsdddanto4d. Tavaramerkkirekisterdinnin haltija ei
saa EU-tasoisen lainsdddannon edellyttimad suojaa rekisterdintisuojan
sdilyttdmisen edellytysten osalta, vaan rekisterintisuojan menettimisen
edellytykset ovat tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla
merkittdvasti alhaisemmat kuin yhteisoén tavaramerkkiasetus ja yhteisén
tuomioistuimen ratkaisukaytidnto edellyttavat.

Nayttdd ilmeiseltd, ettd purkuhakemuksen kohteena oleva korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisu on tavaramerkkidirektiivin, yhteisén tavara-
merkkiasetuksen sekd yhteison tuomioistuimen ratkaisukdytdnnén vas-
tainen. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Alma Media Oyj:n tava-
ramerkkirekisterdinnin purkamista koskevan valituslautakunnan péatok-
sen sellaiseen oletettuun kdytté6n vedoten, josta yhtio ei ole ollut tietoi-
nen hakemusta jdttdessddn, ja jonka osalta yhti6lld ei ole ollut vilpillistd
mieltd eikd mitddn aikomusta estdd kayttdjad kdyttdmastd merkkidédn.

Alma Media Oyj:114 on oikeus vedota tavaramerkkidirektiivin ja tavara-
merkkiasetuksen sddnndksiin ja edellyttdd, ettd tavaramerkin kumoamis-
ta koskevassa asiassa noudatetaan vahintdin niitd kumoamisperusteita,
jotka tavaramerkkiasetuksessa on asetettu, ja huomioidaan ainakin jon-
kinasteisen vilpillisen mielen edellytys rekisteréinnin kumoamisen pe-
rusteena.

Traskbick ei ole osoittanut Alma Media Oyj:n ryhtyneen rekisterdintinsad
perusteella mihinkdén kielto- tai muihin toimiin Traskbéckid kohtaan.
Aikaisemman kéyttdjin eli Traskbédckin kdyttimén tunnuksen kaytto-
alueena oli hakemuksen tekohetkelld aikuisviihde, kdytto ei ollut tavara-
merkinomaista, eiké sellaisenaan minka4nlaisen oikeudellisen suojan
kohteena.
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Alma Media Oyj jattdd korkeimman hallinto-oikeuden harkintaan, tulee-
ko asiassa pyytdd ennakkoratkaisu Euroopan yhteison tuomioistuimelta
kysymyksestd, onko tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan so-
veltamisen edellytyksend oltava hakijan pelkén tietoisuuden liséksi my0s
jonkinasteinen "vilpillinen mieli" tai sopimaton menettely hakijan tahol-
ta.

Alma Media Oyj:n vastaselitys on ldhetetty tiedoksi Jori-Pekka Trdsk-
bdckille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu
Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.
1. Alma Media Oyj:n purkuhakemus hylat4én.

2. Alma Media Oyj:n vaatimus oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta
korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylatdan.

3. Alma Media Oyj méaératddn korvaamaan Jori-Pekka Traskbéckin oi-
keudenkdyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 500 eurolla vii-
vistyskorkoineen. Viivistyskorko miirdytyy korkolain 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitd lukien, kun kuukausi on
kulunut timén korkeimman hallinto-oikeuden péitoksen antamisesta.

Perustelut
1. Padasiaratkaisu
Sovellettavat oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkia ei
saa rekisterdidd, jos se on sekoitettavissa tavaran tunnusmerkkiin, jota
toinen kéyttdd hakemusta tehtdessd, ja hakija tehdessdin hakemuksen
tiesi kdytosti eikd ole kdyttanyt merkkiddn ennen kuin toista tunnus-
merkkié ryhdyttiin kdyttimaan.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan
tdimén lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoitta-
vat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mité tdssé laissa sdddetddn
tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.
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Hallintolainkédyttolain 63 §:n 1 momentin mukaan paitds voidaan pur-
kaa: 1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennai-
sesti vaikuttaa padtokseen; 2) jos paétds perustuu ilmeisesti vddrdan lain
soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa
péétokseen; tai 3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystd, joka olisi
olennaisesti voinut vaikuttaa paatékseen, eikd hakijasta johdu, etti uutta
selvitysta ei ole aikanaan esitetty.

Oikeudellinen arviointi

Alma Media Oyj on purkuhakemuksensa yhteydessd toimittanut kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin kérdjdoikeuden tuomion
16.10.2008, joka koskee muun ohella sitd, onko Jori-Pekka Traskbackil-
14 vakiintumiseen perustuva oikeus tavaramerkkiin ETUOVI. Kysymys
tunnusmerkin vakiintumisesta ei kuitenkaan ole merkityksellinen sovel-
lettaessa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa eikd tuomiosta
voida muutoinkaan péételld, ettd korkein hallinto-oikeus olisi soveltanut
lakia ilmeisesti védrin tai olennaisesti pditdkseen vaikuttavalla tavalla
erehtynyt arvioidessaan esitetyn ndyton perusteella sitd, tiesiko yhtid ta-
varamerkkihakemuksen tekohetkelld 10.8.2001 Tréskbéckin tunnuksen
etuovi.net kiyttimisestd tavaramerkinomaisesti samoissa tai samankal-
taisissa palveluissa, joita tavaramerkin nro 224980 ETUOVI rekisterdin-
ti on koskenut.

Alma Media Oyj:n purkuasiassa viittaaman etuovi.net -verkko-osoitteen
sivun 13.8.2001 siséltdvda CD ROM -levy ja Traskbéckin kiirehtimis-
pyynt6 4.11.2003 olivat yhtion saatavilla sekd korkeimman hallinto-oi-
keuden ja patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan kaytettévis-
sd niiden kisitellessd valitusasiaa, eikd kysymys tdltd osin ole hallinto-
lainkdytt6lain 63 §:ssi tarkoitetusta uudesta selvityksest.

Alma Media Oyj:n purkuasiassa viittaama neuvoston asetus (EY) n:o
40/94 koski yhteison tavaramerkkii eiké se voinut tulla sovellettavaksi
nyt kysymyksessi olevassa tavaramerkin rekisterdintid koskevassa asias-
sa. Yhtion niin ikdén viittaama neuvoston direktiivi jisenvaltioiden tava-
ramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd (89/104/ETY), joka oli voimassa
tavaramerkkirekisterdinnin ja myds korkeimman hallinto-oikeuden pu-
rettavaksi haetun péadtoksen antamisajankohtana, sitd vastoin oli merki-
tyksellinen rekisterdimis- ja valitusasiaa késiteltdessi. Direktiivin 3 ar-
tiklan kohdan 2 alakohdan d mukaan jasenvaltio voi si#tad, etti tavara-
merkkid ei saa rekisterdidd, tai jos se on rekisterdity, ettd se on julistetta-
va mitdttdmaéksi, mikéli hakija on rekisteréintihakemuksen tehdessdin
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ollut vilpillisessd mielessd. Tavaramerkkilain vastaavassa 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohdassa on viitattu hakijan tietoisuuteen tavaran tunnusmer-
kin kdytostd. Lainkohdan soveltamista sanamuotonsa mukaisena ei voi-
da pitdd direktiivin vastaisena eikd muullakaan perusteella ilmeisesti
vairand lain soveltamisena.

Alma Media Oyj:n hakemuksen tueksi ei ole muutoinkaan esitetty sellai-
sia syitd, joiden johdosta siihen, kun otetaan huomioon hallintolaink&yt-
télain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tdimén vuoksi hakemus on
hylattava.

2. Alma Media Oyj:n oikeudenkiyntikuluvaatimus

Koska purkuhakemus hyldtddn ja kun otetaan huomioon hallintolain-
kayttolain 74 §, Alma Media Oyj:lle ei ole médrattdvd maksettavaksi
korvausta oikeudenkdyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
3. Jori-Pekka Triskbickin oikeudenkiyntikuluvaatimus
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen
olisi kohtuutonta, jos Jori-Pekka Traskbick joutuisi pitiméén oikeuden-
kayntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tdmén vuoksi Alma
Media Oyj on hallintolainkdytt6lain 74 §:n nojalla miérattdva korvaa-
maan Triskbackin oikeudenkdyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa edelld ratkaisuosasta ilmenevilld tavalla.

Korkein hallinto-oikeus:

Kari Kuusiniemi Irma Telivuo

Matti Pellonpéi (t) Marjaana Helminen-Kossila

Riitta-Maija Jouttiméki

Asian esittelija,
esittelijineuvos Mikko Rautamaa
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Jakelu
P4atos Alma Media Oyj, oikeudenkdyntimaksu 111,50 euroa
Jéljennds Vlori-Pekka Traskback

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta
Patentti- ja rekisterihallitus

AR Harmy Toosk boce

AATSTD  Rarny Troskeeele oy

Voosan puwsth Lo S A

Lo VAASA

Jdljennoksen oikeaksi todistaa.
Paikka ja aika kuin ylla.
Ml o b

Toimistosihteeri Heli Kalajainen



