LEVI STRAUSS

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 17. jaanuaril 2006 "

L. Sissejuhatus

1. Kaubamirgidigusega ja illejadnud intel-
lektuaal- ja todstusomandidigustega antava
kaitse kdaige olulisem erinevus seisneb koige
tdendolisemalt kaitse kestuses, sest see on
tagatud méadramata ajaks ainsal tingimusel, et
seda tegelikult kasutatakse ja tasutakse regist-
reeringu pikendamise 16ivu. See tunnus ei
kaitse aga turumuutuste vastu, sest see voib
tihedas konkurentsis v6i muudel asjaoludel
kaotada oma pohiotstarbe, mis on kauba-
mirgiomanikust ettevotja toodete voi tee-
nuste teistest eristamise voime, néiteks
seetdttu, et asjaomane avalikkus hakkab
kaubamarki tajuma teistmoodi.

2. Kéesoleva kohtuasja faktilised asjaolud on
selliste muutuste ja nendest tingitud prob-

1 — Algkeel: hispaania.

leemide ilmekaks naiteks. Belgia Cour de
cassation (selle riigi korgeim kohus) soovib
teada, milline hetk tuleb tarbijate sellise taju
hindamisel aluseks vétta, et kindlaks teha,
kas esineb registreeritud kaubamirgi ja teise
ettevotja poolt — kes selliselt rikub kauba-
mirki — samal turul kasutusele vdetud
tihise segiajamise téendosus. Kiisimus ei
ole vihetihtis, sest kui digus sellele mitte-
materiaalsele hiivele nérgeneb, on vastusel
vastupidised tagajirjed olenevalt hetkest,
mida peetakse kohtu poolt kénesoleva tée-
ndosuse hindamise seisukohast sobivaks.

3, Piisab sellest, kui vaadata tidnaval, kui
palju inimesi kannab iga pédev teksaseid, et
ette kujutada selle roivaeseme majanduslikku
tihtsust kaubanduses? ja seega Belgia koh-

2 — Enam kui 150-aastase kogemusega Levi Strauss on miitinud
ligi 3500 miljonit paari piikse. Adridn, J., Levi’s abandona sus
raices, http://winred.com.
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tutes arutamisel oleva asja tausta. Ma kaht-
len, kas on teist nii hiasti Ameerika elustiili
esindavat riietuseset peale nende vaidlust
tekitava péritoluga * Z{)ﬁkste, mis oleks maail-
mas nii populaarne.

II. Péhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse
kiisimused

4. Aastal 1980 registreeris ettevotja Levi
Strauss & Co., kelle asukoht on Delaware’i
osariigis (Uhendriigid), Beneluxi riikide kau-
bamirgiametis kujutismirgi, mida kutsu-
takse ,mouette’iks”® ja mis koosneb viis-
nurkse tasku keskel asuvast kahekordsest
keskelt allapoole kaarduvast pealisomblusest,
mis on méeldud Nizza kokkuleppe klassi 25

3 — Uldiselt kanti neid toopiikstena ja alates moodunud sajandi
viiekiimnendatest aastatest said need populaarseks noorte
seas. Nende saamislugu seevastu ei ole sugugi sama tuntud.
See sai alguse Genovas, kui see Itaalia linn oli alles omaette
vabariik ja vbimas laevastikuriik. Selle s6jalaevastikus, kus
meremeestel oli vaja vastupidavat riietust, voeti kasutusele
seda tiilipi kangas, mida sai kasutada ka mérjalt (http://es.
wikipedia.org).

4 — Selle riietuse tihedast mainimisest uuemas kirjanduses tahak-
sin 4ra miérkida Hosseini, K. — Afganistanis siindinud ja
Californias elava kirjaniku, kes oma teoses Cometas en el cielo,
2. tr, tlk Isabel Murillo Fort, Madrid, Salamandra, 2003,
kirjeldab peategelase riietust — ,must nahkmantel, punane sall
ja kulunud teksased” (lk 78) 1975. aasta talvel, mis oli tema
elus murranguline, kui ta véitis Kabulis tuulelohevéistluse
president Daoud Kan'’i valitsemisaajal, kes oli parast 1973. aasta
riigipboret oma néo $ahh Zahiri voimult kukutanud, tehes
sellega 16pu riigis valitsenud monarhiale. Veidi hiljem lisab
Hosseini, et ,tema pilk peatus imetlusega mu nahkmantlil ja
teksastel [...] cowboy piikstel, nagu meie neid kutsusime.
Afganistanis tahendas Ameerika kauba omamine — eriti, kui
see ei olnud teiste vana kaup —, et inimene on rikas” (lk 81).

5 — Prantsuskeelne séna mouette tihendab ,kajakas”, samuti
tuntakse seda nimega ,arcuate”, nagu on margitud eelotsuse-
taotluses.
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kuuluvate kaupade jaoks, ja mille kuju on
alljargnev:

5. Ariithing Casucci Spa, mille asukoht on
Sant’Eligio Alla Vibratas (Termano, [taalia),
toi 1997. aastal turule teksapiiksid, millel on
samuti tagataskutel kahekordne keskelt tiles-
poole kaarduv pealisomblus, mille kuju on
alljargnev:
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6. Kuna pohikohtuasja hageja leidis, et selle
tihisega rikutakse tema kaubamairgist tule-
nevaid digusi, esitas ta Tribunal de com-
merce de Bruxelles’ile (selle linna kauban-
duskohus) Itaalia dritthingu vastu hagi, milles
noudis, et lopetataks tdhise kasutamine
Casucci pikstel ja et Casuccilt mdistetaks
vilja kahjuhiivitis.

7. Kuna nimetatud kohus jéttis Levi Straussi
nduded rahuldamata, esitas viimane apellat-
sioonkaebuse Cour dappel de Bruxelles’ile
(apellatsioonikohus), kes jattis 7. juuni
2002. aasta otsusega esimese astme kohtu
otsuse muutmata ja eitas kaubamérgist
»mouette” tulenevate diguste rikkumist Itaa-
lia aritthingu poolt. Lisaks tuvastas ta, et
vastandatud tdhiste sarnasuse aste on ndrk
ning et Levi Straussi kaubamirk ei ole enam
tugeva eristusvdimega kaubamark, kuna selle
koige iseloomulikumad tunnused on pideva
kasutuse téttu saanud iildkasutatavaks. Selle
kohtu arvates tihistab kahekordne pealis-
6mblus niitid réivaeseme kuulumist teksas-
riidest ,denim”® valmistatud pikste —
inglise keeles ,jeans” — kategooriasse.

8. Apellatsioonikohus leidis samauti, et vas-
tavatel taskutel olevad kujundid on eri

6 — See sona tihistab kanga péritolu, milleks peetakse Prantsus-
maa linna Nimes'i (serge de Nimes, denim). See on puuvillane
rile, kuigi see voib olla ka segatud nailoniga, ja reeglina on see
sinist virvi. Seda kasutati tavaliselt t66riiete jaoks rant$odes ja
taludes. Encyclopedia Britannica, 15a ed., Chicago, Helen
Hemingway Benton, 1974, III kd, lk 466.

7 — Selle s6na péritolu ulatub vana Genova Vabariigi aegadesse ja
tuleneb tdendoliselt selle linna prantsusekeelse nime Génes
inglisekeelsest héaldusest ,jeans” (http//es.wikipedia.org).

tihendusega, sest vastavalt kohtuotsuse
SABEL® punktile 23 tuleb segiajamise toe-
ndosust hinnata kaubamirkidest jadva ter-
vikmulje pohjal, ja et Levi Straussi pealis-
6mblus meenutab viljasirutatud tiibadega
kajakat, samas kui Casucci oma meenutab
pigem vulkaani kuju. Sellele kohtuotsusele ’
ning kohtuotsuse Canon ' punktile 29 tugi-
nedes mirkis Cour d’appel de Bruxelles, et
kuna kaubamirgid ei ole kontseptuaalselt
kattuvad, ei ole selles vaidluses vastandatud
ettevotjate valmistatud teksased avalikkuse
silmis sama kaubandusliku péritoluga.

9. Levi Strauss, kes ei olnud otsusega rahul,
esitas kaebuse Cour de cassation’ile, kus
menetlus on kiesoleva eelotsuse kisimuse
lahendamiseni pooleli.

10. Levi Strauss leiab sisuliselt, et kuna
apellatsioonikohus tuvastas, et tema kauba-
mirk ,mouette” on kaotanud oma kunagise
eristusvdime, rikkus ta direktiivi 89/104/
EMU"'" artikli 5 1dike 1 punkti b. Tema
toostusomandidigus oli kehtiv 1997. aastal,
kui Itaalia &riithing toi piiksid turule Bene-

8 — 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95
(EKL 1997, Ik 1-6191).

9 — Tépsemalt punktides 16-18.

10 — 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97
(EKL 1998, Ik I-5507).

11 — Néukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv kauba-
mirke kisitlevate liikmesriikide &igusaktide whtlustamise
kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT erivéljaanne 17/01, lk 92).
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luxi maades, ning nimetatud apellatsiooni-
kohus oleks pidanud segiajamise téendosust
hindama selle hetke alusel, jargides Beneluxi
Kohtu praktikat kohtuotsuses Quick. >

11. Lopuks vdidab Ameerika ettevotja, et
apellatsioonikohtul ei olnud éiguslikku alust
tuvastada, et kaubamirgi ,mouette” eristus-
voime on mirgi koéige iseloomulikumate
koostisosade laialdase leviku téttu norgene-
nud, sest ta ei hinnanud, kas selline norge-
nemine tulenes kasvoi osaliselt Levi Straussi
tegevusetusest kiiresti kasvava konkurentsi
oludes.

12. Neil asjaoludel otsustas Cour de cassa-
tion menetluse peatada ja esitada Euroopa
Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas selleks, et maérata kindlaks eristus-
vdime alusel nduetekohaselt omandatud
kaubamirgi 6iguskaitse ulatus, mis on
ette nihtud direktiivi 89/104[...] artikli 5
l6ikes 1, peab kohus arvesse votma seda,
kuidas asjaomane avalikkus seda kauba-
mirki voi sellega sarnast tihist, mis
viidetavalt rikkus kaubamirki, nende
kasutusele votmise hetkel tajus?

12 — Beneluxi Kohtu 13. detsembri 1994. aasta kohtuotsus A 93/3.
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2. Kui vastus esimesele kiisimusele on
eitav, kas kohus voib siis arvesse votta
asjaomase avalikkuse taju vastava mérgi
ja tahise suhtes mis tahes hetkel pérast
viidetavalt rikkuva kasutamise algust?
Tépsemalt, kas kohus voib arvestada
asjaomase avalikkuse taju otsuse lange-
tamise ajal?

3. Juhul kui esimeses kiisimuses nimetatud
kriteeriumi kohaldades tuvastab kohus
kaubamirgi rikkumise, kas kohtul on
siis iildreeglina digus kohustada lope-
tama rikkuva tihise kasutamist?

4. Kas olukord oleks erinev, kui hageja
kaubamirk oleks parast rikkumise moo-
dustava kasutamise algust osaliselt voi
tiies ulatuses kaotanud oma eristus-
voime, kuid eeldusel, et eristusvoime
kadumine tuleneb osaliselt voi taielikult
kaubamirgiomaniku tegevusest voi
tegevusetusest?”

II1. Menetlus Euroopa Kohtus

13. Eelotsusetaotlus registreeriti Euroopa
Kohtu kantseleis 31. mértsil 2005.
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14. Euroopa Kohtu pdhikirja artiklis 20 ette
nahtud tihtajaks esitasid kirjalikke mirkusi
Levi Strauss ja Euroopa Uhenduste Komis-
jon. Casucci seevastu loobus oma seadusliku
esindaja 1. juuni 2005. aasta kirjas sonaselgelt
sellest digusest.

15. 17. novembri 2005. aasta kohtuistungil
osalesid suuliste mirkuste esitamisel pohi-
kohtuasja hageja ja komisjon.

IV. Oiguslik raamistik

16. Vaidluse lahendus séltub pohimétteliselt
tdlgendusest, mis antakse direktiivile 89/104,
mille eesmirk on ,ithtlustada liikmesriikide
kaubamirke kisitlevad 6igusaktid, et kaotada
erinevused, mis vdivad takistada kaupade
vaba liikumist ja teenuste osutamise vaba-
dust ning moonutada konkurentsi ithisturul.
Kuid sellega toimub vaid osaline {ihtlusta-
mine, nii et ithenduse seadusandja sekku-
mine piirdub registreerimise teel omandatud
kaubamirkide teatavate aspektidega”. '®
Direktiiv nimelt ei sitesta menetlusnorme.

13 — Minu 6. novembri 2001. aasta ettepanek kohtuasjas
C-273/00: Sieckmann, milles otsus tehti 12. detsembril
2002 (EKL 2002, Ik I-11737, ettepaneku punkt 3). Samuti
direktiivi 89/104 pdhjendused 3 ja 9.

17. Direktiivi artikli 5 l16iked 1 ja 3 sitesta-
vad:

»1. Registreeritud kaubamérk annab omani-
kule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul
on digus takistada kéiki kolmandaid isikuid
kasutamast kaubandustegevuse kiigus ilma
tema loata:

a) koiki kaubamirgiga identseid tdhiseid
kaupade véi teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks kauba-
mirk on registreeritud;

b) kéiki tihiseid, mille identsuse v6i sarna-
suse tottu kaubamirgiga ning identsuse
voi sarnasuse tottu kaubamirgiga ja
tihisega kaitstud kaupade voi teenus-
tega on tdendoline, et iildsus véib need
omavahel segi ajada voi tekitada seoseid
kaubamirgi ja tdhise vahel.
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3. Loigete 1 ja 2 alusel voib muu hulgas
keelata jargmised toimingud:

a) tihise kandmine kaupadele vdi nende
pakendile;

b) konealuse tihisega kaupade pakkumine,
turuleviimine v6i ladustamine nimeta-
tud otstarbel v6i kdnealuse tidhisega
teenuste pakkumine v6i osutamine;

¢) kaupade importimine ja eksportimine
konealuse tdhise all;

d) tihise kasutamine dridokumentidel voi
reklaamides.”

18. Sama direktiivi artikli 12 16ige 2 néeb
ette:

»2. Kaubamirgi v6ib tithistada ka juhul, kui
pirast selle registreerimise kuupéeva:
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a) on kaubamirk omaniku tegevuse vdi
tegevusetuse tottu kaubanduses muutu-
nud selle kauba voi teenuse tildnimeks,
mille jaoks ta on registreeritud;

V. Eelotsuse kitlsimuste analiiiis

19. Enne Euroopa Kohtule esitatud Cour de
cassation’i kiisimuste uurimist tuleks kdaige-
pealt meenutada péhikohtuasja peamist
mdotet. Antud juhul on oluline kindlaks
midrata hetk, mille alusel siseriiklik kohus
peab segiajamise téendosuse tuvastama, sest
ilmselt ei vaielda vastu sellele, et kaubamirk
»mouette” kaotas eristusvoime Belgias hagi
esitamisele eelneval ajal. Sellest tulenevalt
véib niisuguse ohu hindamine varasema voi
hilisema hetke alusel anda tiiesti erineva
tulemuse, mis mojutab véimaliku kahjuhii-
vitise maddramisel arvessevoetava aja arvesta-
mist.
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A. Esimene ja teine eelotsuse kiisimus

20. Nende kiisimustega soovib eelotsuse-
taotluse esitanud kohus teada, millise hetke
seisuga tuleb eristusvoime alusel noueteko-
haselt omandatud kaubamirgi o6iguskaitse
ulatuse, mis on ette nihtud direktiivi 89/104
artikli 5 1oikes 1, kindlaks médramiseks
hinnata asjaomase avalikkuse taju kauba-
mirkide suhtes, ning kaalub selleks kolme
varianti: kas hetkel, mil voeti kasutusele
kaubamirki rikkuv tdhis; mis tahes muul
ajahetkel, v6i otsuse langetamise hetkel.

21. Ei ole lilast meenutada, et viljakujune-
nud kohtupraktika kohaselt on kaubamirgi
pohitilesanne tagada l6pptarbijale voi -kasu-
tajale kaubamairgiga tdhistatud kaupade voi
teenuste piritolu, voimaldades tal neid
kaupu voi teenuseid {iilejidnutest eksimatult
eristada. '* Seega voib seda pohiiilesannet
tiita ainult eristusvdimega kaubamirk, sest
vastase] korral oleks kaubamargi registreeri-

14 — 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-
La Roche (EKL 1978, lk. 1139, punkt 7); 18. juuni 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk 1-5475,
punkt 30) ja 15. septembri 2005. aasta otsus
kohtuasjas C-37/03 P: BioID vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(EKL 2005, Ik 1-7975, punkt 27). Samuti direktiivi 89/104
pohjendus 10.

mine keelatud, nagu tuleneb direktiivi artik-
li 3 1ike 1 punktist b.*®

22. Kui kaubamiirk on vastavas ametis regist-
reeritud ja asjaomases teatajas avaldatud,
annab see omanikule direktiivi 89/104 artik-
lis 5 sitestatud Gigused. Kuigi seda ei ole
kuskil sitestatud, eeldab odiguslik loogika, et
omaniku digused kehtivad nii kaua, kui
kaubamirk on registreeritud tema nimel.

23. Nagu komisjon digesti mérgib, on vasta-
valt kohtuotsusele SABEL'® sellel, kuidas
vaatlusaluse kauba vdi teenuse keskmine
tarbija kaubamirki tajub, segiajamise toe-
ndosuse hindamisel méédrav osa, ning see
osutub eriti tihtsaks kriteeriumiks eristus-
voime hindamisel. Viis, kuidas avalikkus neid
tahiseid tajub, on aga ajapikku muutuv,
eelkodige soltuvalt teiste samal turul kaupu
tarnivate voi teenuseid osutavate ettevotjate
hoiakust, mis méjutab kaubamirkide eris-
tusvoimet.

24, Jarelikult avaldub artiklist 5 tulenevate
diguste kasulik moju tdiel méadral vaid siis,

15 — Seoses néukogu 20. detsembri 1993. aasta mairuse (EU)
nr 40/94 tithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1;
ELT erivaljaanne 17/01, lk 146) artikli 7 l6ike 1 punktiga b,
direktiivi 89/104 vastava sitte alfer ego, 16. septembri
2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EKL 2004, lk 1-8317, punkt 23) ja
eelmises joonealuses markuses viidatud kohtuotsus BiolD vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 27.

16 — Eespool viidatud kohtuotsus, punkt 23.
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kui need kaitsevad omanikku ipso facto, see
tahendab, et nende suhtes saab kasutada
diguskaitsevahendeid kohe, kui neid riku-
takse. Kaupade puhul, mis on varustatud
tahisega, mis rikub kaubamirgidigust, eksi-
tades avalikkust, kellele need kaubad on
mdeldud, rikutakse tédstusomandidigust sel-
liste kaupade turustamise hetkest ja seni,
kuni selline olukord l&petatakse.

25. Siseriiklik kohus ei tohi seega segiajamise
tdendosuse hindamisel ajaliseks lahtepunk-
tiks votta selle ebaseadusliku teo algusest
hilisemat hetke, sest muidu oleks kauba-
margi diguspédrasele omanikule tagatud
kaitse piiratud. Samas ei tohiks aga kaitset
laiendada kaugemale hetkest, mil omanik
need digused kaotab. Seet6ttu ei tule kies-
olevas kohtuasjas aluseks votta otsuse lange-
tamise péeva, sest see ei voimaldaks hinnata
segiajamise toendosuse moju kaubamirgi
eristusvoimele ega votta asjakohaseid meet-
meid voi médrata karistusi.

26. Kui ilmneb — nagu pohikohtuasjas, kus
noéutakse kahjuhiivitist —, et hetkel, kui
kohus arutab hagi, 6igusi enam ei rikuta,
sest kaubamirk, millest tulenevaid digusi
esialgselt rikuti, on mis tahes pd&hjusel
eristusvoime kaotanud, tuleb hivitise arvu-
tamise perioodi arvestamiseks kindlaks méa-
rata ka hetk, millal kaitstud kaubamirgi
o6iguslikud tagajirjed 16ppesid.
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27. Seega, kui kaubamirgiga sarnane tdhis
rikub kaubamirgidigusi, tekitades nimetatud
kaubamiirgi ja tahise segiajamise tdendosuse,
peab siseriiklik kohus eristusvoime alusel
nduetekohaselt omandatud ja direktii-
vi 89/104 artikli 5 l6ikes 1 ette nihtud kau-
bamirgi diguskaitse ulatuse kindlaksmédra-
miseks arvesse v6tma asjaomase avalikkuse ta-
ju hetkel, mil nimetatud kaubamirki rikkuv
tihis kasutusele voeti.

B. Kolmas kiisimus

28. See kiisimus puudutab sisuliselt konk-
reetset meedet — kaubamairgioigust rikkuva
tihise kasutamise lopetamise ettekirjutust
asjakohase abinduna eelmistes kiisimustes
nimetatud asjaoludel: kui kohus on tuvasta-
nud, et tdhise kasutamine kujutab endast
digusrikkumist.

29. Ma juba markisin, et direktiiviga 89/104
ei iihtlustata riikide oigusakte menetluse
valdkonnas, milles kehtib séltumatuse pohi-
mote, mille kohaselt liikmesriigid vodivad
vabalt valida thenduse seadusandja sétesta-
tud materiaaldiguslike normide tditmiseks
sobivad 6iguskaitsevahendid.
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30. Sellegipoolest tuleb liikmesriikidel direk-
tiivide siseriiklikusse diguskorda iilevotmisel
jirgida EU artiklis 10 sitestatud lojaalse
koost66 pohimdtet. Nii tuleb lisaks sellele
pohimottele — nagu komisjon mirgib —
jargida Euroopa Kohtu viljakujunenud prak-
tikat,'” mis kohustab siseriiklikke kohtuid
tdlgendama ja kohaldama direktiivi tilevot-
miseks vastuvéetavaid seadusi kooskolas
Euroopa o6iguse néuetega selliselt, et nende
tehtud otsused peavad tagama sellistest
digusnormidest tulenevate diguste kohtuliku
kaitse.

31. Mis puutub kaubamirke reguleerivate
digusnormide ithtlustamisse, siis kuigi direk-
tiivis 89/104 ei kisitleta konkreetselt menet-
luslikke aspekte, '® majutab see siiski maonin-
gaid aspekte kaudselt.

32. Direktiivi 89/104 artikli 5 16ikes 3 viida-
takse kaubamirgidiguste omaniku ius prohi-
bendi médratlemise]l direktiivis kirjeldatud
eesmirkide saavutamiseks koige sobivama-
tele vdimalustele. Selle 16ike punktide a—d
seisukohast oleks ettekirjutus digusi rikkuva
tihise kasutamise 16petamiseks tohus meede;

17 — 10. aprilli 1984. aasta otsus kohtuasjas 14/83: Von Colson ja
Kamann (EKL 1984, lk 1891, punktid 23, 26 ja 28) ning
20. martsi 1997. aasta otsus kohtuasjas C-352/95: Phyteron
International (EKL 1997, 1k 1-1729, punkt 18).

18 — Vahepeal on tehtud samme menetluste tihtlustamise suunas
intellektuaal- ja todstusomandiiguses, eelkdige Euroopa
Parlamendi ja noéukogu 29. aprilli 2004. aasta direktii-
viga 2004/48/EU intellektuaalomandi &iguste joustamise
kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriviljaanne 17/02, Ik 32),
mis on vastavalt selle artiklile 1 kohaldatav kaubamérkidele.

peale selle on siseriiklikes digussiisteemides
sarnased diguskaitsevahendid tdenéoliselt
olemas.

33, Siiski on siseriikliku kohtu otsustada, kas
seda laadi meede on otsuse tegemise hetkel
esinevaid kéiki asjaolusid arvestades direktii-
viga 89/104 antud diguste kaitse tagamiseks
asjakohane.

C. Neljas eelotsuse kijsimus

34. Selle kiisimusega soovib Belgia Cour de
cassation teada, kas tuleb teha ettekirjutus
kaubamairgidigusi rikkuva tihise kasutamise
lopetamiseks, kui kaubamirk on omaniku
tegevuse vOi tegevusetuse tottu eristusvoime
osaliselt voi tdielikult kaotanud. Tegelikult
on see eelmise kiisimuse teisend.

35. Levi Strauss soovitab vastata jaatavalt,
sest sel viisil kaitstaks diglaselt nii t66stus-
omandibiguse omaniku kui ka tema konku-
rentide huve.
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36. Komisjon on seisukohal, et kuivord
eristusvoime madratakse kindlaks objektiiv-
sete kriteeriumide alusel, ei saa selle kadu-
mine olla tingitud artiklis 5 sitestatud
diguste omaniku hoiakust, sest viimase
kéditumisega kaasnevad tagajirjed artiklite
raames, mis seda sOnaselgelt ette ndevad:
artikli 9 (nSustumisest tulenevad piirangud)
ja artikli 12 (tithistamise pohjused) puhul
Pealegi moonutataks selle digusnormi motet,
kui ettevétja, kes on turustanud kaupu voi
teenuseid teisele ettevotjale kuuluvast digus-
likult kaitstud mittemateriaalsest hiivest
tulenevaid o6igusi rikkudes, saaks toime
pandud &igusrikkumise tdttu teatavad eeli-
sed.

37. Ei tohi unustada, et ametlikust regist-
reerimisest tulenevad omandidigused, mis
antakse kaubamirgiga, mille diguslik jéud
tuleneb registreerimisest ja on tagatud mii-
ramata ajaks tingimusel, et kaubamirki
kasutatakse kaubandustegevuses ja tasutakse
sellega kaasnevad 1divud, eeldavad oma
olemuselt, et registreeringu voib tithistada
ainult 6iguslikult padeva organi otsuse alusel.
Selleks annab direktiiv 89/104 sarnaseid
tahiseid kasutavatele konkurentidele &iguse
néuda teatud juhtudel sellist tiihistamist voi
kehtetuks tunnistamist. Muutused t&ostus-
omandi objektide tajumises on selliste
nduete esitamise eeltingimuseks. Kuid taju
muutumisest iseenesest registreerimisega
tagatud kaitse kaotamiseks ei piisa.
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38. Komisjonil on 6igus, kui ta juhib téhe-
lepanu konkurentide digustele, mida késita-
takse kaubamérgiomaniku diguste piiride ja
vastukaaluna. Sellegipoolest tuleks tema
mirkusi tdpsustada, nimetades kahte olu-
korda, kus eristusvéime kadumine véib olla
tingitud nii kaubamérgiomaniku poolt kasu-
tamisega seonduvatest teguritest kui ka
kolmandate ettevitjate poolt toime pandud
massilisest loomevargusest ja {ihtlasi tarbijate
hoiakust.

39. Esimese nimetatud olukorra koéige levi-
numaks néiteks on kaubamirgi réhutatud
levitamine kasutajate hulgas, kes kasutavad
seda teiste toodete vdi teenuste puhul,'®
muutes selle iildlevinuks. Kahjulikud taga-
jarjed on aga ka kaubamirgiomaniku teataval
tegevusetusel, kui ta ei esita tithistamishagi
digusrikkujate vastu, *° Lopuks muudab kau-
bamirgi tildlevinuks avalikkus, pidades kéiki
sarnaseid kaupu vahet tegemata samaks
kaubamairgiks, mistdttu kaubamirk kaotab
eristusvoime.

40. Juhul kui eristusvéime kaob turul kon-
kureerivate kolmandate isikute tegevuse
tottu, ei oleks riigi kohtul véimalik teha
ettekirjutust selliste tdhiste kasutamise 16pe-
tamiseks, mis voivad hiirida kaubamirgi
kasutamist omaniku poolt, siis oleks see
samahdsti kui stiimul nendele 6igusrikkuja-
test ettevotjatele tegutseda kooskolastatult ja

19 — Ferndndez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas,
Madrid, Marcial Pons, 2004, 1k 662, margib samamoodi, et
see oht esineb kdige rohkem timbernimetatud kaubamarkide
puhul.

20 — Ibidem.
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ujutada turg sarnaste tihistega lle ning
teatada seejirel, et jargitehtud kaubamirk
on ndrgenenud. Seda silmas pidades {ihinen
ma komisjoni arvamusega, et selliselt antaks
konkurentidele digus kasutada eelist, mille
nad on saanud toimepandud digusrikkumise
teel.

41. Seevastu, kui kaubamirk ei tdida enam
péritolu tagamise iilesannet kuritarvitamise
tottu omaniku enda poolt vdi tulenevalt
tarbija tajust — millesse ei ole midagi parata
— ja selle eristusvoime kaob, on kaubamargi
omaniku konkurentidel digus taotleda artik-
li 12 alusel kaubamirgi tithistamist véi
artikli 3 16ike 1 punkti b alusel kaubamirgi

VI. Ettepanek

kehtetuks tunnistamist. Sellistel juhtudel
kaotatakse kaubamirgidigused ametliku
tuvastamisega, mistottu ei oleks alust sar-
naste tihiste kasutamise keelamiseks.

42. Kokkuvéttes on siseriikliku kohtu loo-
bumine kaubamirgidigusi rikkuva kasutuse
l6petamiseks ettekirjutuse tegemisest digus-
tatud vaid juhul, kui iilejadnud ettevotjad
suudavad tdendada, et kaubamirk on {iildle-
vinud muudel pohjustel peale nende endi
kaubamairkide kasutamise, tingimusel et nad
taotlevad kaubamirgi tithistamist ettendhtud
korras. Vastasel juhul oleks kohtu tegevuse-
tus vastuolus direktiivi 89/104 artiklites 4 ja 5
sitestatud kaubamirgiomaniku odiguste
kaitse mottega.

43. Esitatud pdhjendustest ldhtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Belgia
Cour de cassation’i eelotsuse kiisimustele jargmiselt:

1. Kui kaubamirgiga sarnane tdhis rikub kaubamérgidigusi, tekitades nimetatud
kaubamirgi ja tihise segiajamise tdendosuse, peab siseriiklik kohus eristusvoime
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alusel nduetekohaselt omandatud ja ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide
tihtlustamise kohta artikli 5 l6ikes 1 ette néhtud kaubamirgi diguskaitse ulatuse
kindlaksmédédramiseks arvesse vdtma asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil
nimetatud kaubaméirki rikkuv tihis kasutusele voeti.

2. Kui kohus tuvastab registreeritud kaubamirgi rikkumise, tuleb tal hinnata, kas
kohtu ettekirjutus digusvastase tihise kasutamise 16petamiseks on koiki otsuse
langetamise hetkel esinevaid asjaolusid arvestades kaubamérgiomanikule
nimetatud direktiivist tulenevate diguste kaitse tagamiseks kohane meede.

3. Siseriiklik kohus vdib sellegipoolest jitta konealuse ettekirjutuse tegemata, kui
kaubamirk on eristusvdime kaotanud omaniku tegevuse vdi tegevusetuse tottu,
tingimusel et selline vastutus on péddeva organi otsusega sdnaselgelt tuvastatud.
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