GILETTE COMPANY JA GILETTE GROUP FINLAND

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

ANTONIO TIZZANO
esitatud 9. detsembril 2004 !

1. Sissejuhatus

1. Kidesoleva kohtuasja esemeks on Korkein
oikeus’e (Soome) esitatud eelotsusetaotlus,
mis kisitleb ndéukogu 21. detsembri
1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digus-
aktide iihtlustamise kohta? (edaspidi ,direk-
tiiv 89/104” v6i lihtsalt ,direktiiv”’) artikli 6
16ike 1 punkti ¢ tdlgendamist. Kokkuvotlikult
soovib siseriiklik kohus teada, millistel asja-
oludel voib teisele isikule kuuluva kaubamirgi
kasutamist pidada selle direktiivi tdhenduses
lubatavaks.

1 — Algkeel: itaalia.
2 — EUT L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 92.

I1. Oiguslik raamistik

Asjaomane ithenduse digus

2. Uhendus on kaubamirkide valdkonda
kdesolevas asjas tihtsust omavas osas regu-
leerinud direktiiviga 89/104, millega iihtlus-
tatakse likkmesriikide oigusaktid selle vald-
konna teatavate aspektide osas, neid seejuu-
res siiski tdies ulatuses ithtlustamata.

3. Sellega seoses viitan ma eelkoige selle
direktiivi kitmnendale péhjendusele, milles
muu hulgas kinnitatakse, et registreeritud
kaubamirgiga antava kaitse eesmirk ,on
eelkdige tagada kaubamirk kui piritoluti-
his”.
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4. Jargmiseks on kidesoleva kohtuasja seisu-
kohalt oluline viidata direktiivi artikli 5
loikele 1, mis sitestab:

»Registreeritud kaubamérk annab omanikule
selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on
oigus takistada koiki kolmandaid isikuid
kasutamast kaubandustegevuse kiigus ilma
tema loata:

a) koiki kaubamirgiga identseid tédhiseid
kaupade vo6i teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks kauba-
mirk on registreeritud;

b) kéiki tihiseid, mille identsuse vdi sarna-
suse tottu kaubamirgiga ning identsuse
voi sarnasuse tottu kaubamirgiga ja
tahisega kaitstud kaupade v6i teenus-
tega on tdendoline, et lildsus voib need
omavahel segi ajada voi tekitada seoseid
kaubamirgi ja tihise vahel.”

5. Samuti on kiesoleva kohtuvaidluse seisu-
kohalt oluline direktiivi artikli 6 loige 1, mis
satestab:
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»Kaubamirk ei anna selle omanikule 6igust
keelata kolmandatel isikutel kasutada kau-
bandustegevuse kiigus:

¢) kaubamirki, kui see on vajalik kauba voi
teenuse kavandatud otstarbe nditami-
seks eelkoige juhul, kui tegemist on
lisaseadme voi varuosaga,

kui kénealune isik kasutab neid kooskolas
ausa todstus- voi kaubandustavaga.”

6. Lopuks tuleb meenutada, et néukogu
10. septembri 1984. aasta direktiivi 84/450/
EMU, mis kisitleb eksitava reklaamiga seo-
tud liikkmesriikide oigus- ja haldusnormide
{ihtlustamist,®> mida vordleva reklaami hal-
mamise eesmirgil muudeti Euroopa Parla-
mendi ja noukogu 6. oktoobri 1997. aasta
direktiiviga 97/55/EU* (edaspidi vastavalt
»muudetud direktiiv 84/450” ja ,direk-
tiiv 97/55”), eesmirk vastavalt artiklile 1 on

3 — EUT L 250, 1k 17; ELT eriviljaanne 15/01, 1k 227.
4 — EUT L 290, Ik 18; ELT eriviljaanne 15/03; Ik 365.
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skaitsta tarbijaid ning kaubanduse, iri, kisi-
too voi kutsealaga tegelevaid inimesi ja
iildsuse huve eksitava reklaami ja selle
ebadiglaste tagajargede eest ning kehtestada
tingimused, mille kohaselt vordlev reklaam
on lubatud”.

7. Muudetud direktiivi 84/450 artikli 3a
1dige 1 sitestab:

»Vordlev reklaam on lubatud, kui vérdlemi-
sel tiidetakse jargmisi tingimusi:

[...]

d) reklaam ei too kaasa reklaami avalikus-
taja ja konkurendi v6i reklaami avali-
kustaja ja konkurendi kaubamirkide,
kaubanimede, muude eraldusmirkide,
kauba voi teenuste segiajamist turul;

e) reklaam ei diskrediteeri ega solva kon-
kurendi kaubamirke, kaubanimesid,

muid eraldusmiirke, kaupa, teenuseid,
tegevust ega asjaolusid;

[...]

g) reklaamis ei kasutata ebaoviglaselt ira
konkurendi kaubamirgi, kaubanime véi
teiste eraldusmirkide mainet véi kon-
kureerivate toodete piritolunimetust;

h) reklaamis ei esitata kaupa vdi teenuseid,
mis imiteerivad vdi kopeerivad kaitstud
kaubamiirgi v6i kaubanimega kaupa voi
teenuseid.” [tipsustatud tolge]

Siseriiklik digus

8. Soomes reguleerib kaubamirkide vald-
konda tavaramerkkilaki (Soome kaubamirgi-
seadus; edaspidi ,tavaramerkkilaki”), ®

5 — Kaubamirgiseadus, 10.1.1964, ur 1964/7,
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9. Tavaramerkkilaki paragrahvi 4 ldige 1
reguleerib kaubamdrgi omaniku ainudigust
jargmiselt:

»Kdesoleva seaduse paragrahvides 1-3 maii-
ratletud 6igus kaupa tdhistavale mirgile
holmab seda, et majandustegevuse kiigus ei
ole iihelgi muul isikul peale selle mirgi
omaniku o6igust kasutada oma kaupade
tunnusena selle médrgiga segi aetavat mirki
oma kaubal véi selle pakendil, reklaamimisel,
aridokumentidel voi muul viisil, sh suuliselt.”

10. Selle seaduse paragrahvi 4 ldige 2 tip-
sustab:

»Esimeses 16ikes keelatud kasutamiseks loe-
takse muu hulgas see, kui keegi varuosi,
lisaseadmeid v6i muud, mis sobib kokku
teise kaubaga, turule viies viitab kaubamir-
gile viisil, mis voib tekitada mulje, et turule
viidud kaup périneb kaubamirgi omanikult
vOi viimane on andnud loa kaubamirgi
kasutamiseks.”

11. Eelotsusetaotlusest ilmneb, et viimati
mainitud site ndeb ette erandi kaubamirgi
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omaniku ainudigusest, nii et kaubamirgi
omaniku digusi ei rikuta siis, kui isik mainib
enda kaupu turustades kolmandale isikule
kuuluvat kaubamirki nii, et see ei tekita
muljet, et mitidav kaup pirineb kaubamirgi
omanikult v6i et viimane on andnud loa
kaubamirgi kasutamiseks.

I1I. Asjaolud ja menetlus

12. Ameerika Uhendriikide #riithingule Gil-
lette Company kuuluvad kaubamirgid ,Gil-
lette” ja ,Sensor” on Soomes registreeritud
teatavate kaupade, muuhulgas habemeajamis-
aparaatide jaoks. Selle &riithingu tiitarette-
votjale Gillette Group Finland Oy (edaspidi
on molemale aritthingule koos viidates kasu-
tatud nime ,Gillette”) kuulub nende kauba-
mirkide kasutamise ainudigus Soomes, kus
arilthing turustab mitmesuguseid raseerimis-
vahendeid, mille hulka kuuluvad ka kiepide-
mest ja vahetatavast raseerimisterast koosne-
vad habemeajamisaparaadid ning eraldi
miiiidavad raseerimisterad.

13. Soome iriithing LA-Laboratories Ltd Oy
(edaspidi ,LA”) miiiib samuti Soomes sama
liiki tooteid, st kdepidemest ja vahetatavast
raseerimisterast koosnevaid habemeajamis-
aparaate ning eraldi miiidavaid raseerimisteri.
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Nimetatud driithing turustab raseerimisteri
kaubamairgiga ,FARASON FLEXOR” nii, et
nende miiiigipakendile on kinnitatud punane
kleebis, millel on tekst: ,Selle raseerimiste-
raga SOBIVAD KOKKU koik Parason FLE-
XOR ja Gillette SENSOR KAEPIDEMED”.

14. Eelotsusetaotlusest ilmneb, et LA-1 puu-
dus odigus litsentsi voi muu lepingu alusel
kasutada Gillette’i kaubamairke.

15. Seetottu esitas viimane Helsingin kéri-
jdoikeus’ele (Helsingi esimese astme kohus)
hagi ja viitis, et kostja tegevus kujutab endast
registreeritud kaubamirkide ,Gillette” ja
»Sensor” kahjustamist. Hageja oli seisukohal,
et LA tegevus tekitab eksliku mulje, et
viimase tooted on identsed voi vorreldavad
hageja toodetega voi et LA-l on litsentsi véi
muul o6iguslikul alusel digus konealuseid
kaubamirke kasutada.

16. Helsingin kirijioikeus noustus selle
viitega ja leidis 30. mirtsi 2000. aasta
otsuses, et LA rikkus Gillette'ile tavaramerk-
kilaki paragrahvi 4 ldike 1 alusel kuuluvat

ainudigust, kasutades neid kaubamirke enda
poolt turustatavate raseerimisterade ,PARA-
SON FLEXOR” pakenditel.

17. Helsingin kirijioikeus todes, et kies-
olevas asjas ei olnud kohaldatav tavaramerk-
kilaki paragrahvi 4 1dikes 2 ette nihtud
erand. Konealune erand, mida direk-
tiivi 89/104 ja eelkoige selle artikli 6 15ike 1
punkti ¢ alusel tuleb tdlgendada kitsalt, ei
puuduta pohitoodet, vaid ainult varuosi,
lisaseadmeid ja muid sarnaseid osi. Kéirgjdoi-
keus oli seisukohal, et nii kdepide kui ka
raseerimistera on habemeajamisaparaadi -
pohiosad ja ei kuulu seega erandi kohalda-
misalasse.

18. Seega keelas Soome kohus LA-1 tegevuse
jatkamise voi kordamise ja kiskis tal korval-
dada pakenditelt sonad ,Gillette” ja ,Sensor”
ning hivitada Soomes kasutatud kleebised,
millel olid eelnimetatud sénad; lisaks méis-
teti LA-It vdlja hivitis Gillette'ile tekitatud
kahju hiivitamiseks.

19. LA esitas selle otsuse peale apellatsioon-
kaebuse Helsingin hovioikeus’ele (Helsinki
apellatsioonikohus), kes tiithistas 17. mai
2001. aasta otsusega madalama astme kohtu
otsuse tdies ulatuses.

I-2345



KOHTUJURIST TIZZANO ETTEPANEK — KOHTUASI C-228/03

20. Eelkoige oli teise astme kohus seisuko-
hal, et raseerimisterad on tavaramerkkilaki
paragrahvi 4 16ikes 2 moeldud varuosad. Igal
juhul teavitatakse tarbijaid, kellel juba on
kiepide kaubamirgiga ,GILLETTE SEN-
SOR”, kleebisel oleva informatsiooniga sel-
lest, et konealuse kiepidemega voib lisaks
Gillette’i miiiidavatele raseerimisteradele
kasutada ka kaubamirgiga ,PARASON FLE-
XOR” raseerimisteri. Lisaks tuvastas kohus,
et LA raseerimisterade pakenditele on silma-
torkaval viisil kantud kaubamirgid ,,Parason”
ja »Flexor”, millest ilmneb selgelt kaupade
péritolu, samas kui Gillette ja Sensor on
kirjutatud viikeste tahtedega suhteliselt vii-
kestele kleebistele, mis on kleebitud raseeri-
misterade pakenditele. See vilistab voima-
luse, et tegemist on teisele isikule kuuluva
kaubamirgi driotstarbel drakasutamisega, voi
selle, et tekitataks mulje kaubamirkide
omanike vahelistest drisidemetest. Seega
todes Hovioikeus, et LA kasutas Gillette'i
kaubamarki tavaramerkkilaki paragrahvi 4
loikes 2 lubatud viisil.

21. Gillette esitas seejirel kassatsioonkae-
buse Korkein oikeus’ele, kes viljendas oma
kahtlusi direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1
punkti ¢ tolgendamise osas.

22. Korkein oikeus otsustas 23. mai
2003. aasta madrusega menetluse peatada ja

I- 2346

esitada Euroopa Kohtule jirgmised eelotsuse
kiisimused:

»Kui kohaldatakse noukogu 21. detsembri
1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kauba-
mirke kisitlevate liikmesriikide odigusaktide
ithtlustamise kohta artikli 6 loike 1
alapunkti C, siis:

1. millised on kriteeriumid:

a) mille alusel on voimalik otsustada,
kas kaupa tuleb pidada lisaseadmeks
vOi varuosaks; ja

b) mille alusel on voimalik otsustada,
millised muud kaubad peale varu-
osadeks voi lisaseadmeteks peetavate
kaupade kuuluvad konealuse siitte
kohaldamisalasse?

"2, Kas teisele isikule kuuluva kaubamirgi

kasutamise lubatavust tuleb hinnata
erinevalt, soltuvalt sellest, kas kaup on
samastatav varuosaga voi lisaseadmega,
vdi on tegemist kaubaga, mis kuulub
konealuse sitte kohaldamisalasse muul
alusel?
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Kuidas tuleb tolgendada nduet, et kasu-
tamine peab olema ,vajalik” kauba
otstarbe niitamiseks? Kas vajalikkuse
ndue voib olla tiidetud, kuigi otstarvet
oleks iseenesest voimalik niidata teisele
isikule kuuluvale kaubamirgile otseselt
viitamata, piirdudes iiksnes nt kauba
tehnilise toimimispohimotte mainimi-
sega? Millist tdhtsust omab seejuures
asjaolu, et tarbija seisukohalt on kauba
esitusviis raskemini moistetav, kui tei-
sele isikule kuuluvat kaubamirki otse-
selt ei mainita?

Milliste teguritega tuleb arvestada
ausast toostus- voi kaubandustavast
kinnipidamist hinnates? Kas oma kau-
pade turustamisel teisele isikule kuuluva
kaubamirgi mainimine kujutab endast
_viidet, et turustaja oma kaup on nii
kvaliteedilt kui ka tehniliste ja muude
omaduste poolest samaviirne teisele
isikule kuuluva kaubamirgiga miiiida-
vate kaupadega?

Kas kolmandale isikule kuuluva kauba-
mirgi kasutamise lubatavust majutab
see, et teisele isikule kuuluvale kauba-
mirgile viitav ettevitja turustab lisaks
varuosadele voi lisaseadmetele ka sellist

oma kaupa, millega koos kasutamiseks
see lisaseade voi varuosa on mdeldud?”

23. Kéesoleva menetluse raames esitasid
kirjalikke mirkusi pohikohtuasja hageja,
Uhendkuningriigi valitsus, Soome valitsus ja
komisjon.

24. Pohikohtuasja pooled, Soome valitsus ja
komisjon esitasid oma seisukohad 21. ok-
toobril 2004 toimunud kohtuistungil.

IV. Oiguslik kisitlus

Sissejuhatus

25. Nagu mirgitud, on direktiivi 89/104
kiimnendast pohjendusest ja viljakujunenud
kohtupraktikast tulenevalt kaubamirgi pea-
mine eesmirk kauba péritolu tagamine.

6 — Vt mh 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-
La Roche (EKL 1978, lk 1139, punkt 7); 12. novembri
2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club
(EKL 2002, 1k I-10273, punkt 51); 11. mirtsi 2003, aasta otsus
kohtuasjas C-40/01: Ansul (EKL 2003, 1k 1-2439, punkt 36) ja
16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheu-
ser-Busch (EKL 2004; lk 1-10989, punkt 59).
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26. Et selle eesmirgi tiditmine oleks tohusalt
tagatud, peab kaubamirgi omanikul olema
voimalik keelata kolmandatel isikutel kauba-
miirgi ilma loata kasutamine viisil, mis voib
tarbijais segadust tekitada, pannes neid
ekslikult uskuma, et konkreetne kaup on
valmistatud kaubamirgi omaniku poolt.
Seega annab direktiivi artikli 5 16ige 1 kauba-
mirgi omanikule kaubamirgi kasutamise
ainudiguse.

27. Siiski ei ole see digus piiramatu. Nimelt
nideb selle direktiivi artikkel 6 ette, et
teatavatel juhtudel voib kaubamirki seadus-
likult kasutada muudel, kui kaubamirgi
omaniku valmistatud kaupadel.

28. Nagu mainitud site ette nieb, on kauba-
margi kasutamine teiste isikute poolt lubatud
jargmistel tingimustel: kui see nditab kauba
otstarvet, kui kasutamine on sel eesmirgil
vajalik ja kui seda tehakse kooskdlas ausa
toostus- voi kaubandustavaga (edaspidi ka
»aus kaubandustava”).

29. Euroopa Kohus on tipsustanud neid
tingimusi, mille puhul selline kasutamise
ainudiguse piirang on oigustatud. Viljakuju-
nenud kohtupraktika kohaselt on ,direk-
tiivi 89/104 artiklist 5 tulenevate kaubamargi
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omaniku diguste piiramise eesmirk [...]
tihisturul omavahel sobitada kaubamirgioi-
guse kaitse ning kaupade vaba liikumise ja
teenuste osutamise vabaduse pohihuvid, nii
et kaubamirgidigus voiks tdita olulist osa
kahjustamata konkurentsi siisteemis, mille
loomine j7a sdilitamine on asutamislepingu
eesmirk” .

30. Seega voib todeda, et kui direk-
tiivi 89/104 artikli 6 loikega 1 piiratakse
direktiivi artiklis 5 ette ndhtud ainudigust,
siis on selle eesmidrk omavahel tasakaalus-
tada kaubamirgi omaniku huvi, et kauba-
mirk tagaks tiielikult tema poolt toodetud
kaupade piritolu, ja teiste ettevdtjate huvi
omada tdielikku juurdepiisu turule, vilista-
mata samas — nagu paistab kinnitavat ka
eespool viidatud Euroopa Kohtu otsuses olev
lai viide kaupade vabale liikumisele ja nagu
ma allpool selgitan — et asjasse vdivad
puutuda ka muud huvid.

Esimene ja teine kiisimus

31. Pérast neid esialgseid tahelepanekuid
asun ma vaatlema eelotsusetaotluse esitanud
kohtu kiisimust.

7 — 7. jaanuari 2004, aasta otsus kohtuasjas C-100/02: Gerolsteiner
Brunnen (EKL 2004, Ik [-691, punkt 16) ja otsuses viidatud
kohtupraktika.
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32. Esimese kahe kiisimusega, mida ma
vaatlen koos, soovib nimetatud kohus sisu-
liselt teada, millised on need kriteeriumid,
mille pohjal tehakse direktiivi 89/104 artikli 6
16ike 1 punkti ¢ kohaldamisel vahet pohitoo-
detel ja varuosadel, ning mille p6hjal otsus-
tatakse, millised muud kaubad peale varu-
osade ja lisaseadmete vdivad kuuluda selle
sitte kohaldamisalasse. Kiisimuste eesmirk
on kindlaks teha, kas nende muude kaupade
puhul tuleb teisele isikule kuuluva kauba-
mirgi kasutamise lubatavust hinnata teisiti
kui varuosade ja lisaseadmete puhul.

33. Nagu eespool todetud, on iiks tingimus,
mis peab olema tiidetud selleks, et kaubal
teisele isikule kuuluva kaubamirgi kasuta-
mine oleks lubatav, see, et sellise kaubamirgi
illesanne on niidata selle kauba otstarvet ja
mitte piritolu.

34. Mulle niib, et sellest aspektist vaadatuna
on voimalus kasutada teisele isikule kuuluvat
kaubamirki otstarbe niitamiseks, ilma et
lisataks midagi péritolu kohta, pdhijoontes
sama koigi kaupade ja teenuste puhul.

35. Kahtlemata tuleb selline voimalus sage-
damini esile lisaseadmete ja varuosade puhul,

mida tuleb kasutada koos pohitootega, mida
enamikul juhtudest saab tuvastada iiksnes
selle toote kaubamirgi abil. Uhendkuning-
riigi poolt esitatud niitena voib mainida
tiksnes spetsiaalselt sdiduautode Volkswagen
Polo jaoks vilja todtatud viljalasketorusid
vOi jalgrattaraame. Kuid sama olukorraga
voib olla tegemist ka kahe kauba puhul, mida
voib kasutada koos, kuid mis kumbki ei ole
teise lisaseade vdi varuosa. Veel kord Uhend-
kuningriigi esitatud niidetele tuginedes véib
mainida ettevotja A poolt valmistatud arvutit
ja ettevotja B poolt loodud opsiisteemi, mis
on vastastikku kokkusobivad. Sellisel juhul ei
ole tegemist lisaseadmete ega varuosadega,
kuna mélemad kaubad on iseseisvad. Siiski
voib olla pohjendatud, et kumbki ettevotja
teavitab avalikkust vdimalusest kasutada
tema kaupa koos teise ettevdtja kaubaga.

36. Seega olen arvamusel, et vaadeldavast
tingimusest lihtudes ei saa pohimaotteliselt
iihtki kaupa direktiivi artikli 6 loike 1
punkti ¢ kohaldamisalast vilistada. Soltu-
mata sellest, kas tegemist on lisaseadme voi
varuosaga, tuleb olla seisukohal, et vaadeldav
tingimus on tdidetud siis, kui teisele isikule
kuuluva kaubamirgi kasutamine on vajalik
otstarbe nditamiseks.
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37. Sellist tolgendust niivad toetavat ka
muud argumendid. Kui vétta esiteks selle
sitte sdnastus, siis mérkan, et viitele lisa-
seadmetele ja varuosadele eelneb séna ,eel-
koige”. Selle alusel voib jireldada, et ainu-
diguse piiramine voib hdélmata ka neid
kaupu, mis ei ole lisaseadmed véi varuosad
eriti selle tottu — nagu mirkis komisjon —,
et komisjoni esitatud direktiivi ettepanekus
vilistati selgelt selline voimalus, kuid ettepa-
nekut muudeti hiljem just selles osas. ®

38. Teisalt — nagu mirkis Uhendkuningriigi
valitsus — mainitakse konealuses sittes
otstarvet nii seoses kaupadega kui ka tee-
nustega, kuigi viimaste puhul on vaevalt
olemas varuosi ja lisaseadmeid.

39. Minu arvates kinnitab eeltoodu, et kaa-
ludes, kas direktiivi artikli 6 1dike 1 punkt ¢
on kohaldatav voi mitte, ei ole vaja enne
kindlaks teha, kas kaup on péhitoode voi siis
lisaseade voi varuosa, kuna kéigil juhtudel on
maidrav see, kas teisele isikule kuuluva

8 — 25. novembril 1980. aastal komisjoni esitatud esimese
ndukogu direktiivi ettepaneku kaubamidrke kisitlevate liik-
mesriikide digusaktide tihtlustamise kohta artikkel 5 niigi ette,
et kaubamirgi omanik ei saa keelata teistel isikutel kasutada
dritegevuses [...] c) kaubamirki selleks, et niidata varuosade ja
lisaseadmete otstarvet [...J" (EUT 1980, C 351, Ik 1).
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kaubamiirgi kasutamine on kauba (vbi tee-
nuse) otstarbe niitamiseks vajalik ja kas see
toob kaasa segiajamise tdoenidosuse voi mitte.

40. Kui see on nii, ei ole minu arvates
kiesoleva asja puhul vajalik, et Euroopa
Kohus vdtaks vastu otsuse nende kriteeriu-
mide kohta, mille alusel on véimalik tuvas-
tada pohitooteid ja eristada neid lisaseadme-
test ja varuosadest, nii nagu tal esimeses
kiisimuses palutakse teha.

41. Seega teen ettepaneku vastata esimesele
ja teisele kiisimusele, et kaaludes, kas direk-
tiivi 89/104 artikli 6 loike 1 punkt ¢ on
kohaldatav voi mitte, tuleb kindlaks teha
iiksnes see, kas teisele isikule kuuluva kauba-
mirgi kasutamine on kauba (vdi teenuse)
otstarbe niitamiseks vajalik ja kas see toob
kaasa segiajamise tdendosuse vdi mitte;
kaubamirgi kasutamise lubatavust ei pea
hindama erinevalt, soltuvalt sellest, kas
tegemist on pohitootega voi siis lisaseadme
vOi varuosaga.

Kolmas kiisimus

42. Kolmanda kiisimusega soovib siseriiklik
kohus sisuliselt teada, milliseid asjaolusid
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peab arvesse votma selleks, et kindlaks teha,
kas teisele isikule kuuluva kaubamirgi kasu-
tamine on selle kauba otstarbe niitamiseks

direktiivi artikli 6 16ike 1 punkti ¢ tihenduses -

~vajalik”.

43. Euroopa Kohtule esitatud mirkustes
esitavad menetlusse astujad kaks teineteisest
viga erinevat tolgendust teisele isikule kuu-
luva kaubamiirgi kasutamise vajalikkuse tin-
gimuse kohta, mida on nimetatud eespool.

44. Uhendkuningriigi valitsus teeb ettepa-
neku lugeda asjaomane tingimus tididetuks
siis, kui teisele isikule kuuluva kaubamérgi
mainimine on ,téhus ja tipne vahend”’
selleks, et anda kauba potentsiaalsetele
ostjatele edasi teavet kauba otstarbe kohta.

45. Uhendkuningriigi valitsus viidab selles
osas, et asjaomase sitte eesmirk on voimal-
dada kahjustamata konkurentsil areneda ja et

9 — ,An efficient and accurate means” on viljend, mida kasuta-
takse Uhendkuningriigi valitsuse mirkuste ingliskeelses alg-
versioonis.

konealuse tingimuse liiga kitsas tolgenda-
mine nérgendaks selle sitte kasulikku moju.

46. Uhendkuningriigi valitsus on arvamusel,
et asudes seisukohale, mil teisele isikule
kuuluva kaubamirgi mainimise vajalikkuse
tingimus on tiidetud tiksnes siis, kui muul
viisil on voimatu anda edasi teavet, mis on
potentsiaalsele ostjale vajalik kauba otstarbe
moistmiseks, on olemas risk, et tegelikult ei
saaks seda sitet peaaegu kunagi kohaldada.
Nimelt on peaaegu koigil juhtudel voimalik
leida kauba otstarbe niitamiseks méni muu
viis kui teisele isikule kuuluva kaubamairgi
mainimine, nt kasutades konealuse kaubaga
koos kasutatava kauba pilti voi tehnilist
kirjeldust.

47. Seda seisukohta jagavad ka Soome valit-
sus ja komisjon, kelle arvates tuleb arvestada
ka teisele isikule kuuluvat kaubamirki
kandva kauba potentsiaalsetele ostjatele ise-
loomulike omadustega. See, millest teavita-
mine on ,vajalik”, erineb nimelt séltuvalt
sellest, kas kaup on méeldud lopptarbijatele
voi teistele ettevotjatele. Vaid viimasena
mainitud juhul saab otstarbe kohta anda
piisava teabe tehnilise kirjelduse abil, ilma et
teisele isikule kuuluva kaubamirgi maini-
mine oleks ,vajalik”. Seevastu keskmise
tarbija puhul oleks sellise mainimata jitmise
tagajdrjeks see, et tarbijal on raskem moista
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kauba otstarvet, vilja arvatud juhul, kui on
olemas sellised @ildtuntud tehnilised standar-
did, mille abil ka sellisel tarbijal on lihtne
moista teda huvitava kauba otstarvet. Nagu
kohtuistungil mainiti, vdib sellise olukorraga
olla tegemist niiteks autorehvide puhul,
kuna nende kohta kasutatakse kergesti
mdistetavaid koode, mille abil saab tarbija
aru, millised mudelid sobivad just tema
autole.

48. Tiiesti vastupidisel arvamusel on Gil-
lette, kelle seisukoht on, et kénealuseid
tingimusi tuleb tolgendada rangelt vaid
majanduslikest kaalutlustest lihtuvalt. Gillet-
te'i arvates on teisele isikule kuuluva kauba-
mirgi kasutamine ,vajalik” iiksnes siis, kui
see on ainus vdimalus, kuidas kasutaja saab
oma kaupa majanduslikult moistlikel tingi-
mustel turustada.

49. Rakendades seda tolgendust kiesoleva
kohtuasja suhtes, mirgib Gillette, et LA
raseerimisterade otstarve ei seondu iiksnes
Gillette'i kdepidemetega, vaid neid vaib
kasutada ka LA poolt valmistatud kiepide-
metega, ning nagu ilmnes kohtuistungil, ka
muude kaubamirkide kidepidemetega. Gillet-
te'i arvates jareldub sellest, et LA raseeri-
misteradel oleks juurdepéis turule ning neid

I-2352

saaks majanduslikult méistlikel tingimustel
turustada, ilma et pakendil oleks mirge selle
kohta, et need sobivad kokku Gillette'i poolt
valmistatud kdepidemetega.

50. Teistsuguse olukorraga oleks tegemist
siis, kui LA raseerimisterade otstarvet ei
oleks voimalik niidata konealust kaubamirki
mainimata, kuna sellisel juhul ei oleks selliste
raseerimisterade jirele mingit ndudlust ja
seega puuduks voimalus tegutseda majan-
duslikult moistlikel tingimustel. Kuid Gillette
rohutab, et kiesoleva kohtuasja puhul ei ole
tegemist sellise olukorraga, kuna LA toodab
ka kidepidemeid, nii et tema raseerimisterad
ei kaotaks tiielikult juurdepaisu turule, isegi
kui Gillette’i kaubamirgi mainimine nende
terade pakenditel keelataks.

51. Omalt poolt olen seisukohal, et Gillette’i
poolt pakutud télgendus ndib olevat pare-
mini kooskolas direktiivi artikli 6 loike 1
punkti ¢ sOnastusega, milles ei mainita
»tohusust”, vaid ndhakse ette, et teisele
isikule kuuluva kaubamirgi kasutamine peab
olema ,vajalik”, ja on iseenesest selge, et need
kaks mabistet ei ole siinoniiiimid.

52. Teisalt niib seda seisukohta toetavat ka
konealuse sitte lopliku sénastuse ja komis-
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joni ettepanekus '® oleva versiooni vordle-
mine. Viimati mainitud sonastus négi ette, et
kolmandad isikud voivad teisele isikule
kuuluvat kaubamirki kasutada ,selleks, et
ndidata varuosade ja lisaseadmete otstar-
vet”'; nagu mirgitud, on loplikus sonas-
tuses vastupidi kitsamalt sitestatud, et kasu-
tamine on lubatud, ,kui see on vajalik kauba
vdi teenuse [...] otstarbe niitamiseks”.

53. Olles seda todenud, kerkib siiski kiisi-
mus, kas asja saab lahendada iiksnes kone-
aluse sitte ithe osa filoloogilise analiiiisi
pohjal voi peab kiisimust vastupidi kisitlema
igakiilgselt, vottes arvesse konealuse sitte
reguleerimisala ja taotletavaid eesmirke.

54. Tdpsemalt oeldes, tuleb selgitada, kas
kaubamirgi kaitset, mis on vaieldamatult
direktiivi peamine eesmiirk, tuleb hinnata
iksnes kaubamirgi omaniku vajadustest
lihtudes ja kas seda kaitset voib piirata —
nagu viidab Gillette — vaid viltimatutest
majanduslikest vajadustest lihtudes, selleks
et teised ettevotjad saaksid turul tdhusalt

10 — Vt eespool 8. joonealuses mirkuses viidatud artikli 5 punkt c.
11 — Kohtujuristi kursiiv.

tegutseda, vdi on ka muid néudeid, mis
omavad tihtsust artikli 6 16ikes 1 ette nihtud
erandi seisukohalt.

55. Olen arvamusel, et kdnealuse sittega just
nimelt antakse vdimalus votta arvesse ka
selliseid védrtusi ja huve, mida séttes otseselt
mainitud ei ole, kuid mida on kiisimusele
terviklikuma lihenemise puhul raske jitta
arvesse votmata. Ka viitab sellele Euroopa
Kohus oma praktikas (vt eespool punkt 29),
todedes, et artikli 6 loike 1 eesmirk ,on
ithisturul omavahel sobitada kaubamirgi6i-
guse kaitse ning kaupade vaba liikumise ja
teenuste osutamise vabaduse pohihuvid, nii
et kaubamirgidigus voiks tdita olulist osa
kahjustamata konkurentsi siisteemis, mille
loomine ja siilitamine on asutamislepingu
eesmark”.

56. Nagu Euroopa Kohus on réhutanud, on
tegemist just nimelt sellise kahe erineva huvi
omavahel sobitamisega, mille kummagi ees-
mirk on tagada kahjustamata konkurents ja
seega loppastmes tarbijate &igus teha valik
mitme iiksteist asendava kauba vahel. Teisi-
sonu tihendab see, et lisaks kaubamirgi
omaniku majanduslike huvide kaitsmisele
soovitakse direktiiviga tagada ka tarbijate
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valikuvaimalus ja see, et nende jaoks/neile on
tagatud kaupade piritolu ning see, et nad
saavad tdies ulatuses kasu sama vajaduse
rahuldamiseks méeldud kaupade omavaheli-
sest konkureerimisest.

57. Kuna need erinevad huvid tuleb artikli 6
loikes 1 ette ndhtud erandist tulenevalt
omavahel sobitada, ei saa selle sitte minu
poolt eespool mainitud igakiilgse analiiiisi
kontekstis piirduda tuginemisega konealuse
sitte iihe osa sdnastusel rajanevatele viide-
tele ja rohutada iihte neist huvidest, jéttes
samas korvale teised huvid, kuna konealuse
sitte eesmirk on Euroopa Kohtu tddemuse
kohaselt koigi nende huvide omavahel sobi-
tamine.

58. Lisaks sellele ndib mulle, et oluline
argument kohustuse poolt vdtta arvesse
asjaomased erinevad nduded ja vodimaluste
piires need omavahel sobitada, tuleneb taas
kord Euroopa Kohtu praktikast ja eelkoige
kohtuotsusest BMW,'? milles Euroopa
Kohus tdepoolest sobitas omavahel kauba-
mirgi omaniku kaitse ndude ja tarbija kaitse
ndéude ka ulatuslikuma konkurentsi ja tarbi-
jale taieliku teabe tagamise kontekstis.

12 — 23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW
(EKL 1999, Ik 1-905).
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59. Kéesoleva kohtuasja seisukohalt tuletan
meelde, et selle kohtuasja puhul remontis
autoremonditookoda kiitav ettevotja, kes ei
kuulunud BMW ettevotete ketti, konealuse
kaubamirgi autosid ja mainis reklaamis, et
on ,spetsialiseerunud BMW-le”. BMW oli
seisukohal, et direktiivi artikli 6 loike 1
punktis ¢ ette nihtud erand ei laienenud
sellisele tegevusele ja et seega rikuti BMW
ainudigust. BMW leidis, et kuna konealusel
ettevotjal oli majanduslikult moistlikel tingi-
mustel tegutsedes voimalik osutada remon-
diteenust ka iihtki konkreetset automarki (ja
seega {ihtki kaubamarki) mainimata, ei vas-
tanud kaubamirgi BMW mainimine kone-
aluses sittes ette ndhtud vajalikkuse tingi-
musele.

60. Kénealuse tingimuse selline tdlgendus,
mis minu arvates ei erine Gillette'i seisuko-
hast kiesolevas kohtuasjas, ei olnud siiski
Euroopa Kohtu jaoks veenev. Selle asemel, et
kaaluda, kas autoremonditéokoda kiitav
ettevotja oleks saanud tegutseda majandusli-
kult moistlikel tingimustel siis, kui ta ei oleks
kaubamirki BMW maininud, tddes Euroopa
Kohus, et arvestada tuleb iiksnes vajadusega
anda tema potentsiaalsetele klientidele voi-
malikult tdielikku teavet.

61. Eelkoige mirkis Euroopa Kohus, et
»lkaubamiarki BMW] [kasutati] selleks, et
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miidratleda kaubad, millega seoses teenust
osutati. Lisaks sellele o[li] see vajalik teenuse
otstarbe niitamiseks” ning lisas, et ,kui
soltumatu ettevotja tegeleb sdiduautode
BMW hoolduse ja remondiga vdi on tegeli-
kult neile spetsialiseerunud, ei saa ta kauba-
mirki BMW kasutamata sellest oma kliente
teavitada. '3

62. Nii otsustades néustus Euroopa Kohus
kohtujurist F. G Jacobsi poolt selles kohtuas-
jas esitatud ettepanekuga, '* milles kohtuju-
rist rohutas, et kohtuasja puhul oli keskseks
kiisimuseks, ,kas eespool kirjeldatud olukor-
ras oleval ettevotjal peab olema oigus kirjel-
dada osutatavaid teenuseid”.'®> Kohtujurist
mirkis isegi, et ,kui kaubamirgi omanikule
antaks oOigus keelata kaubamirgi selline
kasutamine, tdhendaks see [sellistel juhtudel]
ettevotga vabaduse poéhjendamatut piira-
mist” !

63. Mulle niib, et sellest kohtupraktikast
tuleneb vaadeldava tingimuse niisugune tal-

13 — Eespool viidatud kohtuotsus BMW, punktid 59 ja 60.

14 — Kohtujurist F. G Jacobs todeb oma 2. aprilli 1998. aasta
ettepanekus, et viide, mille kohaselt oleks autoremonditss-
koda kiitav ettevotja vdinud osutada teenuseid iihtki
konkreetset automarki mainimata, on .ebarealistlik” ja
marglb et km [ettevot)al on tegelikult spetsialiseerunud

MW hoc le ja remondile, siis on raske aru
saada, kmdas saaks ta sellest kliente tohusalt teavitada
kaubamirki BMW kasutamata™ (punkt 54).

15 — Eespool viidatud ettepanek, punkt 54.
16 — Eespool viidatud ettepanek, punkt 55.

gendus, mis on Gillette'i poolt taotletavast
vihem kitsas. Konealune tingimus paistab
olevat tiidetud juba iiksnes sellega, et teisele
isikule kuuluva kaubamirgi kasutamine on
ainus tohus viis pakkuda laiemat valikut
tooteid, mille hulgast potentsiaalne ostja voib
valiku teha.

64. Kui ka kiesolevas asja puhul kasutatakse
niisugust télgendust, tuleneb sellest, et kui
LA raseerimisterade pakenditel ei mainitaks
Gillette'i kaubamirke, ei pruugi tarbijal olla
muid véimalusi teada saada, et see kaup
sobib kokku Gillette’i kiepidemetega ja seega
tekib oht, et nad ei saa teavet, mis omab
tihtsust nende poolt tehtavate ostuotsuste
jaoks. Seega, kui Gillette’i kaubamirkide
kasutamine oleks ainus viis sellise teabe
andmiseks, tuleks olla seisukohal, et nende
kaubamarkide kasutamine on direktiivi
tihenduses ,vajalik”.

65. Loomulikult on siseriiklik kohus see, kes
asjas otsuse teeb, st teeb kindlaks, kas muul
viisil kui LA raseerimisterade pakenditel
Gillette’i kaubamirkidele viidates saab
potentsiaalseid ostjaid teavitada vdimalusest
kasutada neid raseerimisteri koos Gillette'i
poolt valmistatavate kdepidemetega. Vahest
ei oleks Gillette’i kaubamairkide kasutamine
vajalik siis, kui oleks olemas tarbijatele
tuntud tehnilisi standardeid, mis niitaksid,
millised raseerimisaparaatide kdepidemed ja
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raseerimisterad sobivad omavahel kokku
(nagu autorehve kisitlevas asjas, millele
viitasin eespool).

66. Olles nii todenud, ja ehkki kaldun pigem
pooldama minu poolt just esitatud lihene-
mist, moéonan siiski, et lisaks sellele, et selle
abil ei likkka tidielikult tagasi Gillette’i poolt
-esitatud iildist laadi vastuviiteid (kaubamirgi
omaniku oiguskaitse iilemdirane vihenda-
mine), jatab see igal juhul alles ka ulatusliku
ebakindluse selle kohaldamise osas. Kuid
seda tagajirge ei ole minu arvates véimalik
viltida, kui ,vajalikkuse” tingimust vaadel-
dakse jitkuvalt eraldi muudest artikli 6
loikes 1 ette nihtud tingimustest, taandades
seega arutelu filoloogilisele vaidlusele.

67. Teisiti on seevastu siis, kui votta arvesse,
et konealuses sittes on ette nihtud mitte
iiksnes see tingimus, vaid seda tiiendab ning
sellega on tihedalt seotud kaubamirgi kasu-
tamise vajalikkust kisitlev tipne tingimus
{aus kaubandustava). Teisisonu ei tohiks
asjaoluy, et selle tingimuse télgendamine on
eraldi eelotsuse kiisimuse esemeks, tagajirjel
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probleem killustuda niivord, et kaotatakse
silmist sitte erinevate osade vaheline otsene
side, mis just seetottu voib mdjutada iga eri
osa télgendamist.

68. Mulle niib, et olemasoleva ebakindlu-
sega, mis — nagu ma just mainisin —
kaasneb viltimatult ,vajalikkuse” tingimu-
sega, saab toime tulla just artikli 6 loike 1
alusel kaubamirgi kasutamise tingimustele ja
viisidele hinnangu andmise raames. Samuti
saab sel teel lahenduse leida pdhjendatud
kaalutlustele seoses kahjuga, mida kauba-
mirgi kaitsele voidakse tekitada vajalikkuse
tingimuse laiema tolgendamise tottu.

69. Sellise tolgendusega on seda lihtsam
noustuda, mida rangemalt eespool mainitud
tingimusi hinnatakse. Samal ajal saab kauba-
mirgi kasutamise vajalikkust koige paremini
hinnata just konkreetsel tasandil ja vajaduse
korral korvaldada nii kahtlused, mis véivad
esile kerkida abstraktsel tasandil.

70. Peale selle ei ole Euroopa Kohus ka ise
kisitletavale kiisimusele erinevate ja eraldi
seisvate tingimuste alusel hinnangut andnud,
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»modtes” esmalt teisele isikule kuuluva
kaubamirgi kasutamise ,vajalikkuse” astet
ja pdrast seda uurides, kas kaubamirki
kasutades on kinni peetud ,ausast kauban-
dustavast”. Euroopa Kohus on vastupidi
andnud hinnangu probleemile kui tervikule
ja pearohk ei ole sellega seoses minu arvates
olnud mitte niivord ,vajalikkuse” méiratlu-
sel, vaid ausa kaubandustava jirgimisel, kuna
see on otsustava tihtsusega kauba piritolu
osas segiajamise toendosuse viltimiseks ja
seega kaubamirgi omaniku kaitsmiseks. '*

71. Niisiis {iksnes eespool esitatud tipsus-
tustele tuginedes teen ma Euroopa Kohtule
ettepaneku vastata kolmandale eelotsuse
kiisimusele, et teisele isikule kuuluva kauba-
mérgi kasutamine on kauba otstarbe niita-
miseks vajalik siis, kui see on ainus viis
tarbijale kauba voimalike kasutusviiside
kohta tiieliku teabe andmiseks.

Neljas kiisimus

72. Niiiid jéouan ma viljendi ,aus tédstus-
vdi kaubandustava” tdlgendamise juurde,

17 — Vt eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 61 jj ning
kohtuasjas esitatud ettepaneku punktid 55 ja 56.

mida siseriiklik kohus neljandas eelotsuse
kiisimuses palub Euroopa Kohtul teha,
arvestades, et direktiivi 89/104 artikli 6
loige 1 sitestab, et kolmanda isiku poolt
teisele isikule kuuluva kaubamirgi kasuta-
mise tingimuseks on ausa kaubandustava
jargimine.

73. Seoses sellega tuletan meelde, et vilja-
kujunenud kohtupraktika kohaselt kujutab
»ausa kaubandustava” tingimus sisuliselt
kohustust tegutseda kaubamirgi omaniku
biguspiraste huvide suhtes lojaalselt”. '® Seda
arvestades jaib dle kindlaks médrata nime-
tatud kohustuse ulatus, kuna seda ei ole
direktiivis 89/104 tipselt miératletud.

74. Olen arvamusel, et selle kiisimuse saab
lahendada, uurides Euroopa Kohtu asjaomast
kohtupraktikat, millest saab tuletada need
asjaolud, mille abil on vodimalik piiritleda
konealuse kohustuse ulatust. Euroopa Kohus
on leidnud, et kolmas isik ei saa kasutada
teisele isikule kuuluvat kaubamirki ,selliselt,
et selle pohjal voib tekkida mulje, et teise
ettevotja ja kaubamirgi omaniku vahel on
arisuhe ja eelkdige {...], et nende kahe
ettevotja vahel on eriline seos”.'® Lisaks
sellele on Euroopa Kohus mirkinud, et

18 — Eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 61, ja kohtuotsus
Gerolsteiner Brunnen, punkt 24.

19 — Eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 64.
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ettevétja, kes mainib teisele isikule kuuluvat
kaubamdrki, ei voi ,kasutada dra selle mirgi
eristusvdimet voi mainet”. Eelkdige on idra-
kasutamisega tegemist siis, kui potentsiaalsel
ostjal tekib mulje, et kaubamirgi omaniku ;a
kauba valmistanud ettevétja vahel on seos. %

75. Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus,
Uhendkuningriigi valitsus ja komisjon on
soovitanud, voib lisaks kohtupraktikale leida
kasulikke juhtndore ka eksitavat ja vordlevat
reklaami kisitlevatest iithenduse digusnormi-
dest ja eelkoige direktiivist 84/450, mida on
muudetud direktiiviga 97/55.

76. Viimasena mainitud direktiivi 13.-15.
pohjendustest ilmneb, et direktiivi 89/104
artikliga 5 kaubamirgi omanikule antud
ainudigust ei rikuta juhul, kui kolmas isik
tiidab kaubamirgi kasutamisel direktii-
vis 97/55 kehtestatud tingimusi.

20 — Eespool viidatud kohtuotsus BMW, punktid 52 ja 53, Tuleb
tapsustada, et kohtuotsuses anti hinnang direktiivi 89/104
artikli 7 laikele 2; siiski tddes Euroopa Kohus kdnealuse
kohtuotsuse punktides 62 ja 63, et need pohjendused on
wmutatis mutandis kohaldatavad™ ka artikli 6 loike 1 subtes.
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77. Sellest tuleneb, et kui sénum, mida
antakse edasi kaubamirgi mainimise abil,
on eksitavat ja vordlevat reklaami kisitlevate
digusnormide alusel lubatav, vdib votta
seisukoha, et direktiivi 89/104 artikli 6 16i-
kes 1 mainitud ,ausat kaubandustava” on
jargitud.

78. Direktiivi 84/450 (muudetud kujul)
artiklis 3a (mis on lisatud direktiivi 97/55
artikli 1 punktiga 4) kehtestatud tingimused,
mille tditmise korral vdib vordlevat reklaami
pidada lubatavaks (ja mis on kiesoleva asja
seisukohalt koige olulisemad), ei erine oluli-
selt eespool mainitud Euroopa Kohtu prakti-
kast tulenevatest tingimustest. Seega ei voi
reklaam tuua kaasa reklaami avalikustaja ja
konkurendi segiajamist turul (punkt d) ja
selles ei voi dra kasutada konkurendi kauba-
mirgi mainet (punkt g).

79. Seega ilmneb eespool mainitud kohtu-
praktikast ja direktiivi 84/450 (muudetud
kujul) sitetest, et teisele isikule kuuluva
kaubamirgi kasutamine ei ole kindlasti
lubatav siis, kui potentsiaalsed ostjad satuvad
kauba paritolu osas segadusse. Eelkdige tuleb
mirkida, et neil ei voi tekkida muljet, et kaup
pdrineb kaubamirgi omanikult ja et see
vastab kvaliteedilt viimati mainitu toodetele.
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80. Soome valitsus ja Uhendkuningriigi
valitsus on siiski mérkinud, et kui ettevotja
paigutab oma kaubale teisele isikule kuuluva
kaubamiirgi, ei ole tema eesmirk tingimata
tekitada muljet, et tema kaubad ja kauba-
mirgi omaniku kaubad on kvaliteedilt sama-
vidrsed. Samuti on Euroopa Kohus kohtuot-
suses BMW sisuliselt leidnud, et teisele
isikule kuuluva kaubamirgi kasutamine on
lubatav siis, kui ettevotja soovib ,luna oma

tegevusest mulje kui kvaliteetsest”, 2!

81. Nagu eelnevalt mainitud (vt eespool
punkt 59), kisitles see kohtuotsus siiski —
niivord, kui see omab tihtsust seoses kies-
oleva kohtuasjaga — sbéiduautode BMW
remontimist. EttevGtja tegevuse objektid olid
seega seaduslikult kaubamirki BMW kand-
vad kaubad; ,muljet kvaliteedist”, mille
ettevotja tuletas oma tegevuse objektist, ei
saanud lugeda lubamatuks, kuna see osutas
voimele remontida selliseid kaupu, mille
kvaliteet oli tagatud kaubamirgiga BMW.

82. Kiesoleva kohtuasja puhul seevastu on
LA raseerimisterade tootmisprotsess selleks
hetkeks, mil LA teavitab voimalusest kasu-
tada konealuseid teri koos Gillette'i kiiepide-
metega, juba loppenud. Seega ei peaks nende
kahe kauba omavahel sobimine méjutama
tarbijate hinnangut LA raseerimisterade kva-
liteedile. Kui kaubamirgi mainimine tekitaks

21 — Eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 53.

siiski tarbijatele mulje, et konealused rasee-
rimisterad on kvaliteedilt samaviirsed, ei
oleks ausa kaubandustava jargimise tingimus
tiidetud.

83. Seega peab siseriiklik kohus kindlaks
tegema, kas LA raseerimisterade pakenditel
Gillette'ile kuuluva kaubamirgi mainimise
eesmirk on anda potentsiaalsetele ostjatele
teavet iiksnes voimaluse kohta kinnitada
kinnitusdetailide kokkusobivuse téttu LA
raseerimisterad Gillette'i kidepidemete kiilge,
voi tekitab selline mainimine tarbijatele
mulje, et konealused raseerimisterad on
kvaliteedilt samavidrsed Gillette’i raseerimis-
teradega.

84. Seda tehes peab siseriiklik kohus ,hin-
dama [kiisimust] igakiilgselt, vottes arvesse
koiki asjas tihtsust omavaid tegureid”. %% Just
seda on Euroopa Kohus silmas pidanud
seoses viisiga, kuidas viia ldbi segiajamise
toendosuse hindamist siis, kui tegemist on
kaubamirgi omaniku ainudiguse, mis tule-
neb direktiivi 89/104 artikli 5 punktist b,
ulatuse kindlaks méiramisega. Kuna ausa

22 — 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode
(EKL 2000, Ik 1-4861, punkt 40).
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kaubandustava jirgimise tingimuse méérat-
lus méjutab viltimatult konealuse ainudiguse

ulatust nii, et see on kas viiksem voi suurem,

siis olen ma arvamusel, et ka selle tingimu-
sega seoses peab siseriiklik kohus jirgima
igakiilgse hindamise kriteeriumi. 2

85. Eespool toodu alusel teen ettepaneku, et
Euroopa Kohus vastaks neljandale kiisimu-
sele, et ettevotja tegutseb kooskolas ,ausa
toostus- ja kaubandustavaga” siis, kui ta
teisele isikule kuuluvat kaubamirki kasuta-
des ei tekita muljet, et téma ja kaubamirgi
omaniku vahel on drisuhe ning ei kasuta éra
konealuse kaubamirgi eristusvéimet voi
mainet. See, et ettevotja miiib samuti
selliseid kaupu ja kasutab neil kolmandale
isikule kuuluvat kaubamirki, ei tihenda
tingimata seda, et ta viidaks, et tema kaubad
on kaubamirgi omaniku kaupadega kvalitee-
dilt samavairsed. Ettevotja tegevust tuleb
hinnata igakiilgselt ja véttes arvesse koiki
asjas tahtsust omavaid tegureid.

23 — Tuletan veel meelde, et Euroopa Kohus on samal seisukohal
direktiivis 84/450 (muudetud kujul) kehtestatud tingimuste
tditmist kontrollides, todedes, et sel eesmirgil ,tuleb arvesse
votta kogu vaidlustatud reklaam tervikuna” (25. oktoobri
2001. aasta otsus kohtuasjas C-112/99: Toshiba Europe;
EKL 2001, 1k I-7945, punkt 60).
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Viies kiisimus

86. Viienda kiisimusega soovib siseriiklik
kohus sisuliselt teada seda, kas teisele isikule
kuuluva kaubamirgi kasutamise lubatavust
mdjutab see, et ettevotja, kes kasutab oma
kaubal konealust kaubamirki, miiiib samuti
selliseid oma kaupu, millega koos kasutami-
seks mainitud kaup on méeldud.

87. Minu arvates tuleb sellele kiisimusele
vastamiseks eristada kahte asjaolu, millest
iiks on seotud vajalikkuse tingimusega ja
teine ausa kaubandustava jirgimisega, mida
ma juba kisitlesin seoses vastavalt kolmanda
ja neljanda eelotsuse kiisimusega.

88. Esimese asjaoluga seoses tuleb todeda, et
kui noustuda Gillette’i poolt esitatud majan-
dusliku ldhenemise vajalikkuse tingimusega,
siis voib asjaolu, et LA miiiib lisaks habe-
meajamisaparaatide kdepidemetele ka rasee-
rimisteri, mis koos moodustavad kiepide-
mete ithe voimaliku otstarbe, seada kahtluse
alla selle, kas see tingimus on tiidetud voi
mitte, kuna LA raseerimisterade jirele oleks
noudlus isegi siis, kui Gillette’i kaubamirke
ei mainitaks.
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89. Kuna eespool esitatud pohjustel olen
joudnud seisukohale, et vajalikkuse tingimus
on tiidetud siis, kui teisele isikule kuuluva
kaubamirgi kasutamine on ainus viis anda
tarbijale kogu teave toote vdimalike otstar-
vete kohta, ei arva ma, et kaubamirgi
kasutamise lubatavust mojutaks asjaolu, et
kolmas isik miiiib samuti selliseid kaupu, mis
moodustavad teisele isikule kuuluva kauba-
mirgiga tdhistatud kauba iihe vdimaliku
otstarbe.

90. Ausa kaubandustavaga seoses piirdun
sarnaselt Uhendkuningriigi valitsuse, Soome
valitsuse ning komisjoniga mirkusega, et
vaadeldavas kiisimuses mainitud asjaolu on

V. Ettepanek

vaid ks, kuigi siiski oluline tegur, mida
siseriiklik kohus peab arvesse votma, hinna-
tes seda, kas juhul, kui kolmas isik kasutab
teisele isikule kuuluvat kaubamiirki, tegutseb
ta kooskolas ausa kaubandustavaga.

91. Seega teen ettepaneku vastata viiendale
kiisimusele, et kui ettevotja, kes kasutab oma
kaubal konealust kaubamirki, miiiib samuti
selliseid oma kaupu, millega koos kasutami-
seks mainitud kaup on mdeldud, on see
oluline asjaolu kaubamirgi kasutamise luba-
tavuse hindamisel, kuid see ei muuda sellise
hindamise kriteeriume.

92. Esitatud pohjendustest lihtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata
Korkein oikeus’e esitatud kiisimustele jargmiselt:

1. Kaaludes, kas ndéukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/
EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta
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artikli 6 16ike 1 punkt ¢ on kohaldatav voi mitte, tuleb kindlaks teha iiksnes see,
kas teisele isikule kuuluva kaubamirgi kasutamine on kauba (vdi teenuse)
otstarbe naitamiseks vajalik ja kas see toob kaasa segiajamise toendosuse voi
mitte; kaubamirgi kasutamise fubatavust ei pea hindama erinevalt, sdltuvalt
sellest, kas tegemist on pohitootega voi siis lisaseadme voi varuosaga.

2. Teisele isikule kuuluva kaubamirgi kasutamine on kauba otstarbe niitamiseks
vajalik siis, kui see on ainus viis tarbijale kauba voimalike kasutusviiside kohta
tdieliku teabe andmiseks.

3. Ettevdtja tegutseb kooskolas ,ausa toostus- ja kaubandustavaga” siis, kui ta
teisele isikule kuuluvat kaubamirki kasutades ei tekita muljet, et tema ja
kaubamirgi omaniku vahel on érisuhe ning ei kasuta dra konealuse kaubamirgi
eristusvdimet vdi mainet. See, et ettevotja miiiib samuti selliseid kaupu ja
kasutab neil kolmandale isikule kuuluvat kaubamirki, ei tihenda tingimata seda,
et ta viidaks, et tema kaubad on kaubamirgi omaniku kaupadega kvaliteedilt
samaviarsed. Ettevotja tegevust tuleb hinnata igakiilgselt ja vottes arvesse koiki
asjas tihtsust omavaid tegureid.

4. Kui ettevotja, kes kasutab oma kaubal konealust kaubamirki, miiiib samuti
selliseid oma kaupu, millega koos kasutamiseks mainitud kaup on méeldud, on
see oluline asjaolu kaubamirgi kasutamise lubatavuse hindamisel, kuid see ei
muuda sellise hindamise kriteeriume.
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