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Jakelussa mainitut

Verkkotunnus club-malibu.fi

Viestintdviraston paatos verkkotunnusta club-malibu.fi
koskevien vaatimusten hylkdamisesta

Vaatimus

The Absolut Company AB on vaatinut Viestintévirastolta verkkotunnuksen
club-malibu.fi peruuttamista ja siirtémista.

Asian kasittely

The Absolut Company AB:n vaatimus on saapunut Viestintavirastoon
4,7.2013.

Viestintavirasto on 23.7.2013 pyytdnyt verkkotunnuksen haltijaa Intertrud
Oy:td esittdmadn viimeistdan 6.8.2013 selvitysta siitd, missd tarkoituksessa
se on hankkinut verkkotunnuksen.

Intertrud Oy on vastannut selvityspyyntéén 6.8.2013.

The Absolut Company AB on 20.8.2013 toimittanut Viestintdvirastollie
lisélausuman vaatimukseen,

Viestintdvirasto on 14,10.2013 varannut verkkotunnuksen haltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi vaatimuksen esittajan lisdlausumasta 28.10.2013 '

mennessd.
Intertrud Oy on vastannut kuulemispyyntdén 28.10.2013,

Viestintdvirasto on 4.11.2013 varannut vaatimuksen esittdjélle tilaisuuden
tulla kuulluksi verkkotunnuksen haltijan selvityksestd sekd vastauksesta
lisdlausumaan viimeistdan 18.11.2013.

The Absolut Company AB on vastannut kuulemispyyntdén 18.11.2013.

Vaatimuksen perusteet

Vaatimuksen esittdjélla on Patentti- ja rekisterihallituksen
tavaramerkkirekisteriin rekisterdity sanatavaramerkki "MALIBU"
(rekisterinumero 85717) sekd OHIM:n tavaramerkkirekisteriin rekisterdity
sanatavaramerkki "MALIBU" (rekisterinumero 000940700).
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Vaatimuksen esittdjd on todennut vaatimuksessaan mm. seuraavaa:

"MALIBU on maailman myydyin kookoksella maustettu rommilik6éri ja sitd
myyddan yli 150 maassa ympdri maailmaa. [...] MALIBU -tuotteita
markkinoidaan ja myydaén laajasti, mikd osoittaa, ettd MALIBU on
kansainvilisesti tunnettu. [...] Tietoomme on tullut, ettd Valkyria Turku Oy
ylidpitd& herrasmiesklubia nimeitddn "Club Malibu"” Turussa osoitteessa
Brahenkatu 16 ja mainostaa palveluitaan verkko-osoitteessa www.club-
malibu.fi. Viestintdviraston mukaan verkkotunnus club-malibu.fi on
kuitenkin rekisterdity Intertrudille, joka antamiensa tietojen mukaan
omistaa Valkyria Turku Oy:n harjoittaman liiketoiminnan.”

[..]

“Verkkotunnus club-malibu.fi on kiistatta Absolutin suojatun tavaramerkin
Johdannaismerkki. [...] Verkkotunnus club-malibu.fi siséltdd suojatun
merkin liséksi ainoastaan sanan "club”. Sana club, suomeksi klubi, on
yleinen nimike, joka voidaan rinnastaa sanoihin "kauppa" tai "ravintola”.
Sanalla club on yleiskielinen merkitys ja ilmaisee vain ja ainoastaan, etté

kyse on kiubista.

WIPO on tavaramerkkioikeuksien ja verkkotunnusten vélisissé riitatilanteita
késittelevdssa UDRP riidanratkaisumenettelyssé ratkaisuissa D2004-0463 ja
D2001-1229 arvioinut club sanan merkitystd. WIPO:n mukaan sana club
Viittaa ryhmdén, joka on jérjestetty tiettyyn tarkoitukseen, ja on ndin
ainoastaan deskriptiivinen sana. Lis§dmélid deskriptiivisen sanan club
rekisteréidyn tavaramerkin yhteyteen luodaan kuluttajille mielleyhtymé
Jjuuri suojattuun tavaramerkkiin. Sama club ei ndin WIPO:n mukaan ole
itsendinen tunniste. Club-malibu on samalla periaatteella johdettu suoraan
Absolutin tavaramerkistd MALIBU ja luo kuluttajille mielleyhtymén MALIBU -

tavaramerkkiin.”

[.]

"Intertrud on rekisteréinyt club-malibu.fi -verkkotunnuksen ilmeisessé
hydtymis- ja vahingoittamistarkoituksessa. Intertrud on oikeudettomasti
ottanut Absolutin Suomessa ja vuonna 1983 rekisteréimén ja ennen club-
malibu.fi -verkkotunnuksen rekisterdintid 24.8.2007 laajasti Euroopan
unionissa kdytdssd olleen tavaramerkin osaksi verkkotunnustaan.

Hyoétymistarkoitus konkretisoituu tyypillisesti verkkotunnuksen haltijan
lavoitteena hydtyd toisen suojatun merkin maineesta tai tunnettuudesta.
Esimerkkind voidaan mainita, etta kilpailija pyrkii rekisteréimé&an
tunnusmerkkid muistuttavan verkkotunnuksen ja edistdmé&éan talla
tuotteidensa tai palveluidensa myyntid. Toisen tunnusmerkin tunnettuuden
aste vaikuttaa verkkotunnuksen haltijan motiivien arviointiin. Tunnuksen
poikkeuksellisen suuri tunnettuus on seikka, joka voidaan ottaa huomioon

verkkotunnuksen haltijan tarkoitusta arvioitaessa.

MALIBU on maailmanlaajuisesti laajalti tunnettu alkoholjjuoma ja, kuten
oheisista markkinatutkimuksista ilmenee, myds laajalti tunnettu
merkittdvdssd osassa Euroopan unionia.

MALIBU -tavaramerkki on vahvasti markkinoitu myds Suomessa, kuten
liitteestd 3 ilmenee. MALIBU -tavaramerkkid on markkinoitu muun muassa
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tapahtumien, ravintolasponsoroinnin, mainoksien seké ravintola- ja
promootiomateriaalin muodossa. Tunnusmerkki MALIBU on ndin ollut
nékyvissd klubeissa, baareissa ja ravintoloissa ympdri Suomea. MALIBU -
tavaramerkin poikkeuksellisen suuri tunnettavuus on néin otettava
huomioon Intertrudin hyédyntdmistarkoitusta arvioitaessa. Se tosiasia, etts
kampanja on kédsittényt useita ravintoloita, tapahtumia on jérjestetty
vuosittain ja ettd promootiomateriaali on esilld huomattavan suuressa
mdéédrdssé ravintoloita osoittaa, ettd merkittdvéd osa myds suomalaisesta
kohderyhmadstd on tutustunut merkkiin ja siten tunnistaa tavaramerkin

Absolutin erityiseksi tunnukseksi.

Alkoholijuomien tarjonta liittyy vahvasti klubien ja ravintoloiden toimintaan.
Ravintolat ja klubit ovat MALIBU tuotteiden erittéin térkeitd markkinointi- ja
myyntikanavia. Mielleyhtymé club-malibu.fi -verkkotunnuksesta kohdistuu
néin automaattisesti kansainvélisesti tunnettuun MALIBU -alkoholijuomaan.
Hankkimalla verkkotunnuksen club-malibu.fi Intertrud on kahdella eri
tavalla pyrkinyt hyédyntdmddn MALIBU -tavaramerkkid. Ensinndkin,
Intertrud on hyddyntényt tavaramerkin mainetta luomalla mielleyhtymén
tarjoamiensa palveluiden ja korkealaatuisen kansainvélisen MALIBU -
tavaramerkin vélilld. Kéyttdmélld club-malibu.fi -verkkotunnusta Intertrud
on pyrkinyt saamaan kuluttajat yhdistdméén kyseisen herrasmieskiubin
MALIBU -tavaramerkkiin. Toiseksi, kdyttdmélld verkkotunnusta Intertrud on
pyrkinyt kdyttdmé&én hyvédksi MALIBU -tavaramerkin tunnettuutta ja
malnetta hyddyntamélld sitd, ettd kuluttajat yhdistdvéat Club-Malibu
sanayhdistelmdn MALIBU -tavaramerkkiin, luomalla kuluttajille vaikutelman
siitd, ettd olisi olemassa sponsorisuhde verkkotunnuksen haltijan ja

vaatimuksen tekijan véalilla.

Hyddyntdmistarkoituksen lisdksi Intertrud on hankkinut club-malibu.fi -
verkkotunnuksen myds ilmeisessé vahingoittamistarkoituksessa.
Vahingoittamistarkoituksesta on kyse, kun verkkotunnuksen hankkiminen
on omiaan haittamaan toisen liiketoimintaa. Yhteiskunnassa suhtaudutaan
yleisesti kielteisesti aikuisviihteeseen ja herrasmieskiubeihin. Club-malibu.fi
-verkkotunnuksen hankkiminen tdmén tyyppisiin palveluiden myynnin
edistdmiseksi on ndin ollen omiaan vahingoittamaan MALIBU -tavaramerkin
mainetta ja haittamaan Absoiutin liiketoimintaa.

Edelld olevan perusteella on selvda, ettd Intertrud on hankkinut
verkkotunnuksen club-malibu.fi selvasti seké hydtymis- ettd
vahingoittamistarkoituksessa. MALIBU -tavaramerkin laaja tunnettuus ja
toimialojen vélinen ldheisyys on otettava huomioon arvioitaessa Intertrudin
hyédyntdmis- ja vahingoittamistarkoitusta. Alkoholituotteet ovat tarjolla
erityisesti ravintoloissa ja todennékoisesti myds herrasmieskiubeijlla,
Club-malibu nimelld ja club-malibu.fi -verkkotunnusosolitteesta myydéén
taas aikuisviihdepalveluita herrasmiesklubeissa."

[..]

"Kun verkkotunnuksen haltijalla ei verkkotunnuksen rekisterdintihetkelld ole
rekisterdinnilld vahvistettua toiminimi- tai tavaramerkkioikeutta tunnukseen
club-malibu.fi, ei haltijalla voi myéskéén olla verkkotunnuslain tarkoittamaa
hyvéksyttdvad perustetta rekisterdinnilleen. Nain ollen ei ole syyta olla
peruuttamatta vaatimuksen tekijdn tunnuksesta MALIBU johdettua

verkkotunnusta.”
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Vaatimus on kokonaisuudessaan paatoksen liitteena.

Lisdksi vaatimuksen esittdja on 20.8,.2013 taydentdnyt vaatimustaan mm,
seuraavasti:

"Kesdn 2007 osalta tulisi liséksi erityisesti kiinnittdd huomiota siihen, etts
Helsingin ravintola Wanhassa on 24,8.2007 jérjestetty Grand Cocktail
Festival, jossa MALIBU on ollut vahvasti esilld, eli juuri samana paivana kun
verkkotunnus club-malibu.fi on rekisterdity (Liite 9). T&mén tyyppisia
tilaisuuksia mainostetaan yleensé ndkyvésti pari kuukautta etukéteen ja ne

kerddvaét paljon huomiota.

Samalla tavalla merkillepantavaa on 8.10.2007 Helsingin Hartwall Areenalla
Jjarjestetty Pussycat Dollsin konsertti, jota hakija on sponsoroinut. Ennen
konserttia MALIBU -tavaramerkkid on pidemmé&n ajan jatkuvasti ja
toistuvasti sponsorisopimuksen mukaisesti mainostettu TV Nelosella, eri
radiokanavilla, 150 eri bussipysékilld sekd koko tai puolisivumainoksina
muun muassa Iltalehdessé ja Citylehdessé (Liite 3A s. 7).

Viitaten esitettyyn jatkuvaan yhteistyéhén ravintoloiden kanssa, suureen
mediandkyvyyteen ja -kuuluvuuteen seké lisdksi vuoden 2007 tapahtumien
Ja niité edeltdvien markkinointikampanjojen seké
verkkotunnusrekisterdinnin ajoittamiseen, verkkotunnuksen haltijan
hyétymistarkoitus on ilmeinen. Rekisterdimélld verkkotunnuksen ja
ottamalla se kdyttoon herrasmiesklubin verkkotunnusosoitteena ja nimend
Intertrudin tarkoituksena on ollut hyédyntdd MALIBU merkin pitké historiaa,
laajaa ndkyvyyttd ja tunnettuutta sekd kytkentd ravintolaeldmaan.

L[]

Kuten aikaisemmin todettu ja tdssd esitetty, alkoholijuomien tarjonta liittyy
vahvasti klubien ja ravintoloiden toimintaan. MALIBU -lik6dri on tyypillisesti
vahvasti esilld ja tarjolla useimmissa ravintoloissa ja klubeissa ja toimii
perusainesosana monissa drinkeissd, kuten peruutusvaatimuksen liitteestd
1 ja 3 sekd tdmdn kirjelmén liitteestd 3A myds ilmenee, Ravintolat ja klubit
ovat MALIBU -tuotteiden erittdin tdrkeitd markkinointi- ja myyntikanavia.
Ravintoloiden kanssa on vuosikymmenien ajan jatkuvasti jarjestetty
erilaisia MALIBU -promootiotapahtumia ja sponsoroituja MALIBU -
baarimestarikilpailuja. Mielleyhtymé club-malibu.fi verkkotunnuksesta
kohdistuu ndin automaattisesti kansainvélisesti tunnettuun MALIBU -

alkoholijuomaan.

Ottaen huomioon alkoholituotteiden ja eri ravintoloiden ja ydkerhojen
léheisen luonteen (kytkenndn) ja hakijan markkinointikampanjojen
toteuttamispaikat (sponsorisopimukset, ravintolakampanjat ja -kilpailut) on
selvdd, ettd herrasmiesklubin nimestd helposti syntyy assosiaatio hakijaan
Jja MALIBU tavaramerkkiin. Lisdksi on olemassa selvd riski, ettd kohderyhmé
Jjopa uskoo, ettd hakijalla ja herrasmiesklubilla on kaupallinen yhteys,

esimerkiksi sponsorisopimuksen muodossa.

Intertrud on hyddyntényt tavaramerkin mainetta lJuomalla mielleyhtymén
tarjoamiensa palveluiden ja korkealaatuisen kansainvélisen MALIBU -
tavaramerkin vélilla. Kdyttdmdélld club-malibu.fi -verkkotunnusta Intertrud
on pyrkinyt saamaan kuluttajat yhdistdmédn kyseisen herrasmieskiubin
MALIBU -tavaramerkkiin. Kayttdmalla verkkotunnusta Intertrud on myds
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pyrkinyt kdyttdméan hyvéksi MALIBU tavaramerkin tunnettuutta ja
mainetta hybddyntdmdélld sitd, ettd kuluttajat yhdistdvét Club-Malibu -
sanayhdistelmdn MALIBU -tavaramerkkiin, luomalla kuluttajijle
vaikutelman siitd, ettd olisi olemassa sponsorisuhde verkkotunnuksen
haltijan ja vaatimuksen tekijén valilld."

Vaatimuksen taydennys on kokonaisuudessaan paatdksen liitteena.

Verkkotunnuksen haltijan selvitys

Verkkotunnuksen haltija on vastauksessaan Viestintéviraston
selvityspyyntédn todennut mm. seuraavaa:

"Club Malibu on toiminut Turussa samalla paikalla ja samannimisend
Jo noin 15 vuotta. club-malibu.fi verkkotunnus on hankittu tukemaan
samalla nimelld jo vakiintuneesti harjoitettua liiketoimintaa.
Verkkotunnuksen hankkimiselle on siten ollut tdysin hyviksyttévé ja
oikeudellisesti relevantti peruste.

Verkkotunnusta ei ole hankittu ilmeisessd hydtymis- tai
vahingoittamistarkoituksessa. Verkkotunnuksella saatikka klubin nimellg ei
ole milloinkaan ollut tarkoitus viitata MALIBU -likéériin. Nimellé on haluttu
viitata Kaliforniassa sijaitsevaan Malibun kaupunkiin, joka on

tunnettu uimarannoistaan ja kalliista eldméantyylistddn, Malibu -nimeils

on haluttu luoda mielikuva tasokkaasta herrasmiesklubista.
Verkkotunnuksen haltijat eivét ole pyrkineet oikeudettomasti
hyviéksikdyttdmdéén ja hyétymdén MALIBU - tavaramerkistd. Malibu- nimeé
on perinteisesti kdytetty moninaisten tuotteiden markkinoinnissa.
Esimerkkind voidaan mainita vaikka téllikin hetkelld myynnissé oleva

Chevrolet Malibu henkiléauto.

Viéite ilmeisestd hydtymistarkoituksesta on varsin vaikeasti perusteltavissa.
Club Malibu on ns. eroottinen baari, jonka kiinnostavuus asiakkaiden
keskuudessa perustuu sielld esiintyviin naisiin. Alkoholin myynti ja
viittaukset edes teoriassakaan joihinkin tiettyihin alkoholituotemerkkeihin
elvdt ole Club Malibun kiinnostavuuden kannalta merkityksellisid. Ottaen
liséksi huomioon, ettd Club Malibu toimii Turun kokoisessa kaupungissa ja
on toimintansa luonteesta johtuen tunnettu kuitenkin melko rajallisen
asiakaskunnan piirissd, on varsin epdatodennédkéists, ettd verkkotunnuksen
haltijat edes olisivat tosiasiallisesti missédn vaiheessa voineet hyétys
MALIBU- tavaramerkin maineesta tai tunnettavuudesta. Etenkin kun lisksi
otetaan huomioon se, ettd varmasti osin alkoholin mainontaa koskevien
rajoitusten vuoksi ei MALIBU- lik6drid/ tavaramerkkié voida Suomessa pitda

poikkeuksellisen suuresti tunnettuna.

Vdite vahingoittamistarkoituksesta on perusteeton. Voidaan perusteliusti
kysyd, minké vuoksi verkkotunnuksen haltijoilla olisi tarve yrittés
vahingoittaa MALIBU- tavaramerkin haltijaa. Toisin kuin vaatimuksen
perusteluissa lausutaan, el verkkotunnuslain tarkoittamaa ilmeisté
vahingoittamistarkoitusta ole mahdollista osoittaa ainoastaan

toteamalla, ettd verkkotunnus on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa.
Vahingoittamistarkoituksella tarkoitetaan tosiasiallista pyrkimysté
vahingoittaa toista. Tdllaisen tarkoituksen osoittamiseen tarvitaan
muutakin selvitystd kuin ainoastaan yleinen toteamus, ettd verkkotunnus
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on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa, Tdysin vailla
ndyttbéd on liséksi, ettd verkkotunnus edes tosiasiallisesti haittaisi

mitenkddn Absolutin liiketoimintaa."

[..]

"Verkkotunnuksen peruuttamisen edellytyksid arvioitaessa huomionarvoista
on se, ettd Valkyria Turku Oy on vuonna 2012 rekisterdinyt aputoiminimen
Club Malibu (kaupparekisteriote liitteend). Viestintédvirasto

ei verkkotunnuksia rekisterditdessad aktiivisesti tutki haetun
verkkotunnuksen mahdollisista sekoittumista suojattuun nimeen tai
tavaramerkkiin. Patentti- ja rekisterihallitus sen sijaan toiminimed
rekisterditdessé tutkii ehdotetun nimen rekisteréitdvyyden
Rekisterditdvyyttd arvioitaessa keskeistd on mm. sen tutkiminen, ettej
ehdotettu nimi ole sekoitettavissa aiemmin rekisterdityyn tavaramerkkiin.
Samalla kun aputoiminimi Club Malibu on katsottu rekisterdintikelpoiseksi,
on epdsuorasti tullut vahvistetuksi myés verkkotunnuksen club-malibu.fi
kelpoisuus. Olisi erikoista mikéli verkkotunnuksen haltijoilta katsottaisiin
puuttuvan oikeus kyseiseen verkkotunnukseen, mutta samalla
liilketoiminnassa saisi kuitenkin kdyttdd aputoiminimeéd Club Malibu."

Vastaus selvityspyyntédn on kokonaisuudessaan paatdksen liitteena.

Viestintdvirasto on lisdksi varannut verkkotunnuksen haltijalle tilaisuuden
tulla kuulluksi vaatimuksen esittdjan 20.8.2013 toimittamasta
lisdlausumasta.

Verkkotunnuksen haltija on vastauksessaan Viestintdviraston
kuulemispyyntéon todennut mm. seuraavaa:

"Absolutin lisdlausumassa tuodaan esille uutta ndyttéd MALIBU-
tavaramerkin tunnettavuudesta. Vastauksen antajat eivét kiistd téstd
uvudesta aineistosta ilmenevia seikkoja. Kyseisid tapahtumia, sponsorointia
yms. on epéilemdtta jérjestetty. Témé liséaineistokaan ei kuitenkaan
muodosta riittdvédn vahvaa ndyttdd siitd, ettd Intertrud Oy olisi hankkinut
verkkotunnuksen ilmeisessd hydtymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.
Lisdaineisto ei mydskddn kumoa sitd tosiasiaa, ettd vastauksen antajilla on
hyvéksyttdva peruste verkkotunnukselle. Kuten todettua Club Malibu on
toiminut Turussa samalla liikepaikalla jo 15 vuotta. club-malibu.fi
verkkotunnus on hankittu tukemaan samalla nimelld jo vakiintuneesti
harjoitettua liiketoimintaa. Verkkotunnuksen hankkimiselle on siten ollut
tédysin looginen, hyvéksyttévé ja oikeudellisesti relevantti peruste.
Lisdlausumassa esille tuotu ajallinen yhteys 24.8.2007 jérjestetyn Grand
Cocktail Festivalin ja verkkotunnuksen rekisteréimisen vélillé on puhdas

sattuma.”

Vastaus kuulemispyyntéén on kokonaisuudessaan pdatéksen liitteend.

Vaatimuksen esittdjdn kuuleminen

Vaatimuksen esittdja on vastauksessaan Viestintéviraston
lausuntopyyntédn todennut mm. seuraavaa:
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“Asiassa on ndkemyksemme mukaan painavia perusteita epdilld, etts
www.clubmalibu.fi on hankittu ainakin ilmeisessd tarkoituksessa hyétyé
Absolutin laajaa tunnettuisuutta ja vahvaa erottamiskykyéd nauttivasta

MALIBU -tavaramerkista."

[..]

"Vastaajat esittdvat ensinndkin, ettd Intertrud Oy:lld on hyvéksyttivs
peruste verkkotunnukselle www.club-malibu.fi siksi, ettd Club Malibu on
toiminut Turussa samalla litkepaikalla jo viidentoista vuoden ajan ja etts
club-malibu.fi -verkkotunnus on hankittu tukemaan samalla nimellé jo
vakiintuneesti harjoitettua lilketoimintaa. Vdite on virheeilinen. Se, etti
verkkotunnuksen hakija vaittdménsd mukaisesti olisi harjoittanut
lilketoimintaa verkkotunnukseen siséltyvéalld nimelld jo pidemmén aikaa, ei
ole osoitus siitd, ettd verkkotunnuksen rekisteréimiselle olisi hyvaksyttéivg
peruste ja ettei verkkotunnusta ole hankittu ilmeisessé tarkoituksessa
hyétyd toiselle kuuluvan tunnetun merkin johdannaisnimests.

Vastaajat eivit ole osoittaneet, ettd Club Malibu olisi vakiintunut Valkyria
Turku Oy:n taikka Intertrud Oy.n tavaramerkiksi ennen www.club-malibu.fi
verkkotunnuksen rekisteréintid. Painvastoin vastaajat ovat itsekin
vastineessaan esittdneet, ettd toiminta on ollut hyvin rajallista. Vastaajilla
ef ole ollut hyvéksyttévéa perustetta verkkotunnukselleen, vaan tunnus on

haettu ilmeisesséd hydtymistarkoituksessa."

[..]

"Tavaramerkki MALIBU on saavuttanut vahvan erottamiskyvyn
Ja nauttii laajaa tunnettuisuutta kansainvélisesti ja Suomessa.

Viittaamme t&ltd osin aikaisempien lausumiemme yhteydessd
toimittamiimme esimerkkeihin MALIBU -tuotteiden markkinoinnista
Suomessa (liitteet 3 ja 3A) sekd MALIBU -merkin tunnettuisuuden
osoittaviin markkinatutkimuksiin (liitteet 7 ja 8). Viittaarmmme lisdksi MALIBU
-tuotteiden laajamittaisiin markkinointikampanjoihin, jotka toteutettiin
ravintoloissa eri puolella Suomea (muukaan lukien Turussa) vuosina 2006
ja 2007, juuri ennen club-malibu.fi verkkotunnuksen rekisterdintia

24.8.2007.

Kuten ensimmdisessé lausumassamme viittaamamme verkkotunnuslain
esitdissd todetaan, "hydtymistarkoitus konkretisoituu tyypillisesti
verkkotunnuksen haltijan tavoitteena hyotya toisen suojatun merkin
maineesta tai tunnettuudesta". Toisen tunnusmerkin tunnettuisuuden aste
vaikuttaa verkkotunnuksen haltijan motiivien arviointiin. Tunnuksen
poikkeuksellisen suuri tunnettuus on seikka, joka voidaan ottaa huomioon
verkkotunnuksen haltijan tarkoitusta arvioitaessa. Vastaajat vaittdvét
lausumassaan, ettd verkkotunnuksella on haluttu viitata Malibun
kaupunkiin ja silla tavoin luoda mielikuva tasokkaasta herrasmieskiubista.
Vastaajien mukaan Malibu -nimed olisi myds perinteisesti kdytetty
moninaisten tuotteiden markkinoinnissa, kuten esimerkiksi "Chevrolet
Malibu” henkilbauton mainonnassa. Né&illd seikoilla ei ole merkitystd asian
arvioinnin kannalta. MALIBU on rekisterdity sanamerkki, joka jo
sellaisenaan on katsottu erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi. Merkki on
useamman vuosikymmenen aikana tapahtuneen laajamittaisen
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kdytdn ansiosta vakiintunut rommituctteiden tavaramerkiksi. Silla
tosiseikalla, ettd USA:ssa on Malibu -niminen kaupunki ja ettd maailmassa
mahdollisesti on markkinoitu muita tuotteita nimelld MALIBU, ei kaikki
olosuhteet huomioon ottaen merkitystd tdmén asian ratkaisemisen

kannalta.

Psinvastoin kuin Vastaajien viittaamassa esimerkissé, nyt tarkasteltavana
olevassa asiassa alkoholi liittyy tiiviisti tuotteeseen, jota verkkotunnuksella
pyritddn edistamdadn. Alaikaisiltd kielletyissé ydémydhdédn auki olevissa
ravintoloissa nautitaan yleensé alkoholipitoisia juomia, joten
herrasmieskiubi heréittdd selvdn mielleyhtymdan alkoholipitoisiin juomiin.
Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
ratkaisukdytdnndssd on katsottu, ettd tavaraluokka 33 (alkoholijuomat)

Jja palveluluokka 43 (Ravitseminen) tarkoittavat osin samankaltaisia
tuotteita ja niiden vdlilld voi esiintyd sekaannusvaaraa.

Absolutin toimittamat ylla viittaamamme todisteet osoittavat, ettd Malibu -
likéérié on markkinoitu Suomessa erinaisilla kampanjoilla jo pidemmén
aikaa ennen clubmalibu.fi -verkkotunnuksen rekisterdintia ja
ravintolakampanjoiden mydté erityisen tehokkaasti juuri ennen
verkkotunnuksen myédéntémistd, Vastaajat ovat verkkotunnuksellaan
pyrkineet herdttamé&dn mielleyhtymén Absolutin laajalti tunnettuun
MALIBU -tavaramerkkiin.

Vastaajat esittdvét lopuksi, ettd verkkotunnuksen peruuttamisen
edellytyksié arvioitaessa olisi huomionarvoista se, ettd Valkyria Turku Oy on
vuonna 2012 rekisteréinyt aputoiminimen Club Malibu. Vastaajien mukaan
verkkotunnuksen kelpoisuus olisi néin ollen epésuorasti tullut vahvistetuksi
samalla kun aputoiminimi Club Malibu on katsottu rekisteréintikelpoiseksi.
Véite on virheellinen. Kuten Vastaajat toteavat, Patentti- ja rekisterihallitus
tutkii ehdotetun (apu)toiminimen rekisteréitdvyyden ennen rekisterdintia ja
tédmaé tutkimus siséltdd arvioinnin siitd, ettei (apu)toiminimi ole
sekoitettavissa aiemmin rekisterdityyn tai vireille tulleeseen toiminimeen tai
tavaramerkkiin, Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamalla arvioinnilla ei
kuitenkaan ole mitddn merkitystd Viestintdviraston arvion kannalta, jolla
Viestintdvirasto pyrkii selvittdméén onko verkkotunnuksella pyritty
hyétymdén toisen tavaramerkistd. Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteri tekee tunnetusti hyvin suppean arvioinnin, jonka puitteissa
viranomainen puuttuu léhinna sellaisiin tilanteisiin, joissa rekisteréinnit
kattaisivat identtiset tuotteet ja palvelut. Viestintévirasto ei suorita
sekoittamisvaara-arviointia. Olennaista on se, onko kyse johdannaisnimesté
Jja onko toista tavaramerkkid verkkotunnuksen rekisteréimisellé pyritty

hybédyntdma&dn tai vahingoittamaan."

Vastaus lausuntopyyntéon on kokonaisuudessaan péaatoksen liitteena.
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paatoksen perustelut

Suojattu nimi tai meriki

Verkkotunnuslain 4 §:n 3 momentin mukaan verkkotunnus ei saa
oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin. Lain 3 §:n
3 kohdan mukaan suojatulla nimelld tai merkilla tarkoitetaan kauppa-,
tavaramerkki-, yhdistys-, sdatio- tai puoluerekisteriin merkittyd nime3 tai
merkkié taikka toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua
vakiintunutta nimed, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkid seka
julkisyhteison tai sen toimielimen nimed. Viestintdvirasto voi lain 12 §:n 1
momentin 3 kohdan nojalla peruuttaa verkkotunnuksen nimen tai merkin
haltijan pyynndstd, jos on painavia perusteita epdilld, ettd verkkotunnus on
suojattu nimi tai merkki, eiké verkkotunnuksen haltija kahden viikon
madrdajassa esitd hyvaksyttdvaa perustetta oikeudelleen. Viestintdvirasto
voi lain 11 §:n nojalla sulkea verkkotunnuksen enintdén yhden vuoden
madrdajaksi, jos epdilyyn on todennakoisia syitd. Verkkotunnuslain 12 §:n
2 momentin mukaan Viestintdvirasto voi heti peruuttamisen jalkeen siirtas

verkkotunnuksen peruutusta pyytaneelle.

Verkkotunnusta club-malibu.fi on haettu 24.8.2007 ja se on mydnnetty
haltijalleen samana pdivdna. The Absolut Company AB:n sanatavaramerkki
"MALIBU" on rekisterdity Patentti- ja rekisterihallituksen
tavaramerkkirekisteriin jo 20.5.1983 (hakemispdiva 2.7.1981) sekd OHIM:n
(Office for Harmonization in the Internal Market) EU-tavaramerkkirekisteriin
28.8.2000 (hakemispaivd 25.9.1998). Verkkotunnus club-malibu.fi ei
kuitenkaan ole tdsmélleen vastaava vaatimuksen esittdjan suojatun merkin
"MALIBU" kanssa. Verkkotunnus sisdltda suojatun sanamerkin liséksi sanan
"club" sekd valiviivan (-). Nain ollen Viestintdvirasto katsoo, ettd ei ole
painavia perusteita epéillda peruutettavaksi vaaditun verkkotunnuksen
olevan verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen
tdsmadlleen vastaava suojattu nimi tai merkki eikd tapaukseen siten
sovelleta kyseista lainkohtaa.

Suojatun nimen tai merkin johdannainen

Verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan Viestint&virasto voi
peruuttaa verkkotunnuksen, jos on painavia perusteita epdilld, ettd tunnus
on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki ja se on hankittu
iimeisessé hyStymis- tai vahingoittamistarkoituksessa eikd tunnuksen
haltija esitd hyvaksyttavaa perustetta oikeudelleen. Hallituksen esityksen
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan johdannaisella tarkoitetaan
verkkotunnusta, joka muistuttaa toisen suojattua nimea tai merkkia.

Peruutusvaatimuksen vireille tultua Viestintévirasto arvioi johdannaisen
kédsitettd verkkotunnuslain mukaisesti. Téma tarkoittaa sitd, ettd virasto
tarkastelee muistuttaako peruutettavaksi vaadittu tunnus vaatimuksen
esittdjan suojattua nimea tai merkkid. Viestintavirasto katsoo, ettd on
mahdollista tulkita verkkotunnuksen club-malibu.fi olevan
verkkotunnuslaissa tarkoitettu suojatun merkin "MALIBU" johdannainen.

Suojatun nimen tai merkin johdannaiseen perustuva verkkotunnus voidaan

peruuttaa, jos se on hankittu_iimeisessd hybtymis- tai

vahingoittamistarkoituksessa eika verkkotunnuksen haltlja esita
hyvéksyttdvaa perustetta oikeudelleen.
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Asianosaisten vaitteista

Peruutusvaatimuksen esittdjan mukaan verkkotunnuksen haltija pyrkii
hyétymaan oikeudettomasti The Absolut Company AB:n laajalti tunnetusta
tavaramerkistd "MALIBU" kdyttdessdan ja markkinoidessaan ravintola-
/klubi-/ yokerhotoimintaansa verkkotunnuksella club-malibu.fi.
Vaatimuksen esittdjdn mukaan kuluttajat yhdistavét club-malibu.fi -
verkkotunnuksen automaattisesti kansainvalisesti tunnettuun
alkoholijuomaan MALIBU mm. siksi, ettd alkoholien tarjonta liittyy vahvasti
klubien ja ravintoloiden toimintaan ja MALIBU -likdori on tyypillisesti esilla
ja tarjolla useimmissa ravintoloissa ja klubeissa ja toimii perusainesosana
monissa drinkeissd. Vaatimuksen esittdjan mukaan verkkotunnuksen
haltijan ja vaatimuksen esittdjan toimialojen ldheinen yhteys on yksi
osoitus verkkotunnuksen haltijan hyétymistarkoituksesta.

Vaatimuksen esittdja on lausunut hydtymistarkoituksesta mm. seuraavaa:

"Intertrud on hyddyntényt tavaramerkin mainetta luomalla mielleyhtymén
tarjoamiensa palveluiden ja korkealaatuisen kansainvéalisen MALIBU -
tavaramerkin vélilld. Kdyttdmélld club-malibu.fi -verkkotunnusta Intertrud
on pyrkinyt saamaan kuluttajat yhdistdméén kyseisen herrasmiesklubin
MALIBU -tavaramerkkiin. Toiseksi, kdyttdmdlld verkkotunnusta Intertrud on
pyrkinyt kdyttémaén hyvéksi MALIBU -tavaramerkin tunnettuutta ja
mainetta hyddyntamdlla sité, ettd kuluttajat yhdistdvat Club-Malibu
sanayhdistelmdn MALIBU -tavaramerkkiin, luomalla kuluttajille vaikutelman
siitd, ettd olisi olemassa sponsorisuhde verkkotunnuksen haltijan ja

vaatimuksen tekijan valilld."”

Vaatimuksen esittdjan mukaan verkkotunnuksen haltija on pyrkinyt
hydétymaan MALIBU -tavaramerkin mediandkyvyydestd ja -kuuluvuudesta ja
mm. vuoden 2007 sponsorointitapahtumista ja niitd edeltévisté
markkinointikampanjoista. Vaatimuksen esittajan mukaan
hyotymistarkoitusta ilmentad myds se, etta verkkotunnus on rekisteroity
samana paivana kuin Helsingissé ravintola Wanhassa on jarjestetty Grand
Coctail Festival, jossa MALIBU on ollut vahvasti esilla (24.7.2007).

Vaatimuksen esittdjan mukaan:

"Rekister6imdlld verkkotunnuksen ja ottamalla se kéyttdéon
herrasmieskiubin verkkotunnusosoitteena ja nimend Intertrudin
tarkoituksena on ollut hydodyntdd MALIBU merkin pitkdé historiaa, laajaa
ndkyvyyttd ja tunnettuutta sekd kytkentd ravintolaelémaén.”

Liséksi vaatimuksen esittdjan mukaan verkkotunnus club-malibu.fi on
hankittu ilmeisessa vahingoittamistarkoituksessa, koska yhteiskunnassa
suhtaudutaan yleisesti kielteisesti aikuisviihteeseen ja herrasmiesklubeihin
ja ndin ollen verkkotunnuksen hankkiminen em. palveluiden myynnin
edistdmiseksi vahingoittaa MALIBU -tavaramerkin mainetta ja haittaa The

Absolut Company AB:n liiketoimintaa.

Vaatimuksen esittéja on lausunut vahingoittamistarkoituksesta mm.
seuraavaa:
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"MALIBU -tavaramerkin laaja tunnettuus ja toimialojen vélinen ldheisyys on
olettava huomioon arvioitaessa Intertrudin hyddyntdmis- ja
vahingoittamistarkoitusta. Alkoholituotteet ovat tarjolla erityisesti
ravintoloissa ja todennékoisesti myds herrasmieskilubeilla.

Club-malibu nimellé ja club-malibu.fi -verkkotunnusosoitteesta myydéaéan
taas aikuisviihdepalveluita herrasmieskiubeissa. [...] Ottaen huemjioon
alkoholituotteiden ja eri ravintoloiden ja y6kerhojen ldheisen luonteen
(kytkenndn) ja hakijan markkinointikampanjojen toteuttamispaikat
(sponsorisopimukset, ravintolakampanjat ja -kilpailut) on selvés, ettd
herrasmiesklubin nimesté helposti syntyy assosiaatio hakijaan ja MALIBU
tavaramerkkiin. Liséksi on olemassa selvé riski, ettd kohderyhméa jopa
uskoo, ettd hakijalla ja herrasmieskiubilla on kaupallinen yhteys,
esimerkiksi sponsorisopimuksen muodossa.”

Verkkotunnuksen haltijan on kiistédnyt vaatimuksen esittdjan vaitteet siité,
ettd verkkotunnus club-malibu.fi olisi rekisterdity tarkoituksena hyé&tyé tai

vahingoittaa MALIBU -tavaramerkkia.

Verkkotunnuksen haltijan mukaan:

"Verkkotunnuksella, saatikka kilubin nimelld, ei ole milloinkaan ollut
tarkoitus viitata MALIBU -likéoriin. Nimelld on haluttu viitata Kaliforniassa
Sifaitsevaan Malibun kaupunkiin, joka on tunnettu uimarannoistaan ja
kalliista eldméntyylistdén. Malibu -nimelld on haluttu luoda mielikuva
tasokkaasta herrasmiesklubista. Verkkotunnuksen haltijat eivét ole
pyrkineet oikeudettomasti hyvéksikdyttdmaan ja hydtyméédn MALIBU -
tavaramerkistd. [...JClub Malibu on ns. eroottinen baari, jonka kiinnostavuus
aslakkaiden keskuudessa perustuu sielld esfintyviin naisiin. Alkoholin myynti
Jja viittaukset edes teoriassakaan joihinkin tiettyihin alkoholituotemerkkeihin
eivdt ole Club Malibun kiinnostavuuden kannalta merkityksellisid. Ottaen
lisdksi huomioon, ettd Club Malibu toimii Turun kokoisessa kaupungissa ja
on toimintansa luonteesta johtuen tunnettu kuitenkin melko rajallisen
asiakaskunnan piirissd, on varsin epdtodennédkoistd, ettd verkkotunnuksen
haltijat edes olisivat tosiasiallisesti missdén vaiheessa voineet hyétyd
MALIBU- tavaramerkin maineesta tai tunnettavuudesta. [...] Vaite
vahingoittamistarkoituksesta on perusteeton. Voidaan perustellusti kysyé,
minkd vuoksi verkkotunnuksen haltijoilla olisi tarve yrittdd vahingoittaa
MALIBU- tavaramerkin haltijaa. [...] Tdysin vailla

ndyttdd on lisdksi, ettd verkkotunnus edes tosiasiallisesti haittaisi

mitenkdén Absolutin liiketoimintaa."”

Verkkotunnuksen haltijan mukaan verkkotunnus on hankittu tukemaan
Turussa samalla paikalla ja samannimisena jo noin 15 vuotta toiminutta ja
vakiintuneesti harjoitettua ydkerhotoimintaa.

Verkkotunnuksen haltijan mukaan:

"... Club Malibu on toiminut Turussa samalla liikepaikalla jo 15 vuotta. "club-
malibu.fi" -verkkotunnus on hankittu tukemaan samalla nimell jo
vakiintuneesti harjoitettua liiketoimintaa. Verkkotunnuksen hankkimiselle
on siten ollut tdysin looginen, hyvdksyttédva ja oikeudellisesti relevantti
peruste. Lisdlausumassa esille tuotu ajallinen yhteys 24.8.2007 jérjestetyn
Grand Cocktail Festivalin ja verkkotunnuksen rekisteréimisen vélilld on

puhdas sattuma.”
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Vaatimuksen esittdja on vastauksessaan Viestintaviraston
kuulemispyyntdon vield todennut, ettd sen ndkemyksen mukaan on
painavia perusteita epdilld, ettd verkkotunnus on hankittu ainakin
ilmeisessa tarkoituksessa hyotyd The Absolut Company AB:n laajaa
tunnettuisuutta ja vahvaa erottamiskykyéa nauttivasta MALIBU -
tavaramerkistd. Vaatimuksen esittdja on pitédnyt verkkotunnuksen haltijan
ilmoittamaa rekisterdintitarkoitusta virheellisend. Vaatimuksen esittdjan
mukaan myoskaén silla seikalla, ettéd USA:ssa on Malibu -niminen kaupunki
ja ettd maailmassa on mahdollisesti markkinoitu muita tuotteita nimella
MALIBU, ei ole merkitystd verkkotunnusta koskevien vaatimusten

ratkaisemisen kannalta.

Vaatimuksen esittdjan mukaan:

"Se, ettd verkkotunnuksen hakija véittémdénsé mukaisesti olisi harjoittanut
liiketoimintaa verkkotunnukseen siséltyvélld nimelld jo pidemmdén aikaa, ei
ole osoitus siitd, ettd verkkotunnuksen rekisterdimiselle olisi hyvaksyttédvé
peruste ja ettei verkkotunnusta ole hankittu ilmeisessé tarkoituksessa
hyotyé toiselle kuuluvan tunnetun merkin johdannaisnimesté. Vastaajat
eivét ole osoittaneet, ettéd Club Malibu olisi vakiintunut Valkyria Turku Oy:n
taikka Intertrud Oy:n tavaramerkiksi ennen club-malibu.fi-verkkotunnuksen
rekisterdintid. Pdinvastoin vastaajat ovat itsekin vastineessaan esittdneet,
ettd toiminta on ollut hyvin rajallista. Vastaajilla ei ole ollut hyvéksyttdvad
perustetta verkkotunnukselleen, vaan tunnus on haettu ilmeisessd

hyétymistarkoituksessa."

Lisdksi vaatimuksen esittaja toteaa vastauksessaan kuulemispyyntéon, ettd
toisen tunnusmerkin tunnettuisuuden asteen tulisi vaikuttaa
verkkotunnuksen haltijan motiivien arviointiin. Tunnuksen poikkeuksellisen
suuri tunnettuus on vaatimuksen esittdjan mukaan seikka, joka voidaan
ottaa huomioon verkkotunnuksen haltijan tarkoitusta arvioitaessa.

Viestintéviraston johtopaatékset

Viestintdvirasto ratkaisee verkkotunnusten peruuttamista ja sulkemista
koskevat asiat verkkotunnuslain (228/2003) nojalla. Verkkotunnuksen
peruutusperusteet on tyhjentdvasti lueteltu verkkotunnuslain 12 §:ssa.

Viestintaviraston ylldpitaman verkkotunnusrekisterin mukaan
verkkotunnuksen club-malibu.fi haltijana on Intertrud Oy (y-tunnus
19959879). Silla seikalla, ettd verkkotunnuksella markkinoidaan jonkin
toisen yrityksen (Valkyria Turku Oy) harjoittamaa liiketoimintaa, ei ole
asian ratkaisun kannalta merkitysta. Myoskaan silla seikalla, etta Valkyria
Turku Oy on 27.3.2013 rekisterdinyt aputoiminimekseen "Club Malibu", ei
ole tdméan asian kdsittelyn kannalta merkitysta.

Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnus on pdasdantdisesti hakijan
vapaasti valittavissa, eikd yhteyttd esimerkiksi verkkotunnuksen haltijan
nimeen tai toimintaan tarvita. Aikaprioriteettiperiaatteen mukaisesti vapaa
verkkotunnus mydénnetdén sitd ensin hakeneelle. Lain mukaan
verkkotunnuksen hakija vastaa kuitenkin itse siitd, ettd haettu
verkkotunnus el oikeudettomasti perustu toisen tavaramerkkiin tai nimeen.
Verkkotunnuksen sdahkdisessa hakuprosessissa korostetaan hakijan
velvollisuutta selvittédd, ettei han loukkaa suojattujen nimien tai merkkien
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haltijoita verkkotunnusta hakiessaan. Tavaramerkki "MALIBU" on
verkkotunnuksen hakuhetkelld ollut rekisterditynd patentti- ja
rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin sekd OHIM:n
tavaramerkkirekisteriin.

Viestintdviraston nikemyksen mukaan on ilmeista, ettei verkkotunnuksen
haltija ole voinut olla verkkotunnusta hakiessaan tietdmatta, ettd sen
hakema verkkotunnus muistuttaa suojattua tavaramerkkia. Viestintavirasto
pitdd epdtodenndkdisena sitd, ettd ydkerhotoimintaa markkinoivan
verkkotunnuksen haltija olisi ollut tietdmé&tdn laajalti tunnetusta MALIBU -
likboristé ja siten suojatusta tavaramerkistd. Verkkotunnuslain hallituksen
esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan verkkotunnuksen
peruuttamisen edellytyksend on kuitenkin aina vahva naytto
oikeudenloukkauksesta. Verkkotunnuksen peruuttamiskynnys on haluttu
pitdd korkealla. Asian ratkaisu perustuu tapauskohtaiseen arvioon siita,
onko verkkotunnus rekistergity ilmeisessd hyétymis- tai

vahingoittamistarkoituksessa.

Vaatimuksen esittdjan ja verkkotunnuksen haltijan antamien selvitysten
perusteella voidaan katsoa, ettd seka vaatimuksen esittdjdn ettd
verkkotunnuksen haltijan harjoittama toiminta liittyy |8heisesti ravintola-/
ybékerhotoimintaan. Viestintdvirasto pitdd mahdollisena, ettd verkkotunnus
club-malibu.fi voi samankaltaisuutensa vuoksi tulla kayttdjien taholta
sekoitetuksi suojattuun sanatavaramerkkiin "MALIBU". Verkkotunnuksen
sekoitettavuutta ei ole sellaisenaan kuitenkaan sdddetty verkkotunnuksen
peruuttamisperusteeksi. Merkin haltijalle verkkotunnuksen kéyttsté
mahdollisesti aiheutuva haitta tai verkkotunnuksen haltijan mahdollinen
hystyminen verkkotunnuksen kéytosté eivdt ole verkkotunnuksen
peruuttamisen perusteita, ellei verkkotunnuksen haltijan tarkoituksena ole |
ollut vahingoittaa nimen haltijaa tai hydtya oikeudettomasti tdmdn nimesta.

Viestintaviraston toteaa, ettd vaatimuksen perusteena olevan merkin
tunnettuus, asianosaisten toimiminen osittain samalla toimialalla taikka
verkkotunnuksen haltijan tietoisuus johdannaismerkin olemassa olosta eivat
yksin&an riitd luomaan olettamaa verkkotunnuksen hakemisesta hyétymis-
tai vahingoittamistarkoituksessa. Viestintdvirasto arvioi verkkotunnuksen
haltijan tietoista tarkoitusta kokonaisuudessaan. Peruutus- ja
siirtovaatimuksen hyviksymisen edellytyksend on aina riittdvan vahva
yhteys verkkotunnuksen haltijan tarkoituksen ja vaatimuksen perusteena

olevan suojatun nimen tai merkin vélilla.

Verkkotunnuslaissa tarkoitetusta hyotymistarkoituksesta on kyse silloin,
kun verkkotunnuksen hankkimisen tarkoituksena on ollut saada
oikeudetonta hyétyé toisen suojatusta nimesta tal merkistd. Vaatimuksen
esittdjan mukaan verkkotunnuksen haltija saa oikeudetonta hyétya MALIBU
-tavaramerkin kattavista ja laajoista markkinointitoimenpiteistd sekd
hyétyy oikeudettomasti siitd mielikuvasta, joka vaatimuksen tekijén
mukaan syntyy kuluttajille verkkotunnuksesta.

Verkkotunnuslain hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen
mukaan vahingoittamistarkoitus voi limeté esimerkiksi sellaisen
verkkotunnuksen hankkimisena, joka on omiaan haittaamaan toisen
lilketoimintaa. Vahingoittamistarkoituksesta saattaa joskus olla kysymys
my@és silloin, kun verkkotunnuksen rekisterdijan motiivina on ollut
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ainoastaan estda tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta
itselleen.

Vaatimuksen esittdja on vedonnut siihen, ettd rekisteréimalla
verkkotunnuksen ja kdyttdmalla sita aikuisviihdetta tarjoavan yékerhon
markkincintikanavana verkkotunnuksen haltija haittaa MALIBU -
tavaramerkin haltijaa, koska kuluttajat saattavat luulla, etta toimijoiden
vililld olisi esim. sponsorointisuhde ja siten vaatimuksen esittdjan
nakemyksen mukaan verkkotunnuksen haltijan teiminta tapahtuu vaatijan

vahingoksi.

Viestintavirasto toteaa, ettd nimen haltijalle verkkotunnuksen kaytésts
mahdollisesti aiheutuva haitta tai verkkotunnuksen haltijan mahdollinen
hystyminen verkkotunnuksen kaytosta eivéat ole verkkotunnuksen
peruuttamisen perusteita, ellei verkkotunnuksen haltijan tarkoituksena ole
oliut vahingoittaa nimen haltijaa tai hydtya oikeudettomasti tdman nimesta.

Verkkotunnuksen haltija on kiistdnyt hy&tymis- ja
vahingoittamistarkoituksen ja ilmoittanut, ettd verkkotunnus on haettu
vuonna 2007 jo useita vuosia aikaisemmin vakiintuneesti "Club Malibu"
nimisena ydkerhona toimlneen turkulaisen "herrasmiesklubin"
markkinointikanavaksi. Verkkotunnuksen haltijan mukaan
verkkotunnuksella ei ole milloinkaan ollut tarkoitus viitata Malibu-likdoriin,
eika verkkotunnuksen haltija ole pyrkinyt oikeudettomasti
hyvéksikayttdmaan ja hystymadan MALIBU-tavaramerkistd.

Viestintdvirasto katsoo, etta kdytettdvissd olevien selvitysten perustella,
asiassa esitettyjen seikkojen valossa ja asiaa kokonaisuutena harkiten
Viestintdvirasto el ole saanut verkkotunnuksen haltijan tarkoituksesta
sellaista kdsitysta, ettd sen ilmeisena tavoitteena olisi ollut hyétya toisen
suojatun merkin maineesta tai tunnettavuudesta. Asiassa ei ole esitetty
mitaan sellaista selvitystad, josta kavisi ilmi, ettd verkkotunnuksen
hankkimisen tarkoituksena olisi ollut vahingoittaa vaatimuksen tekijaa.
Viestintdvirasto toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida
mydsk&an katsoa, ettd verkkotunnuksen haltijan motiivina olisi ollut
ainoastaan estdd vaatimuksen esittdjda saamasta tunnusta itselleen. N&in
ollen Viestintavirasto katsoo, ettei ole painavia perusteita epailla, etti
verkkotunnus olisi hankittu ilmeisesséd hy6tymis- tai
vahingoittamistarkoituksessa.

Koska ei ole painavia perusteita epdilld verkkotunnuksen olevan suojattu
nimi tai merkki tai ilmejsessé hyodtymis- tai vahingoittamistarkoituksessa
hankittu johdannaisnimi tai -merkki, verkkotunnusiain 12 §:n 1 momentin 3
ja 4 kohdan mukaisia peruuttamisen edeliytyksid ei ole. Viestintavirasto
katsoo, ettd epdilyyn ei ole mydskadan todenndkdisié syita, joten
verkkotunnusta ei voida peruuttamisen sijaan sulkea lain 11 §:n nojalla.

Padtos
Viestintavirasto hylkda The Absolut Company AB:n vaatimuksen
verkkotunnuksen club-malibu.fi peruuttamisesta ja siirtdmisesta.
Valitusosoitus

Tdhén Viestintdviraston padtokseen saa hakea muutosta
markkinaoikeudelta. Valitusosoitus on paatdksen liitteend.
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Paatoksen tdytantoonpano

Paatés pannaan verkkotunnuslain 18 §:n 1 momentin nojalla taytédntéon
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sen jdlkeen, kun se on annettu
tiedoksi asianosaisille, jollei markkinaoikeus asianosaisen valituksen

johdosta toisin maaraa.

Sdannobkset

Liitteet

Jakelu

Verkkotunnuslain (228/2003) 3 §:n 3 kohta, 4 §:n 3 momentti, 11 §:n 1
momentin 4 ja 5 kohta, 12 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 12 §:n 2

momentti ja 18 §:n 1 momentti.
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Lakimies Sanna Sahiman

Jaljennos vaatimuksesta
Jaljennds Viestintaviraston selvityspyynnostd
Jéljennds verkkotunnuksen haltijan selvityksesta
Jéljennds vaatimuksen esittdjan lisdselvityksesta
Jaljennés Viestintédviraston lausuntopyynnosta
Jaljennds verkkotunnuksen haltijan lausunnosta
Jéljennds Viestintdviraston kuulemispyynnostd vaatimuksen esittdjélle
Jéljennds vaatimuksen esittdjan lausunnosta
Tuloste PRH:n tavaramerkkirekisterista

Tuloste OHIM:n tavaramerkkirekisterista
Valitusosoitus

Intertrud Oy
The Absolut Company AB




