SISETURU UHTLUSTAMISE AMET V. ZAPF CREATION

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

E. G. JACOBS
esitatud 19. veebruaril 2004:!

1. Kiesolev apellatsioonkaebus? kisitleb
sisuliselt seda, kas maistet ,New Born Baby”
saab registreerida mingunukke ja nende
lisavarustust tihistava iithenduse kaubamir-
gina voi selle registreerimisest tuleb keel-
duda, kuna see koosneb ainult sellistest
tihistest, mida voib kaubanduses kasutada
nende kaupade omaduste tihistamiseks, ja/
vdi kuna konealusel moistel puudub nende
kaupade osas igasugune eristusvdime.

Oigusnormid

2. Uhenduse kaubamirgi midruse® artikkel
4 sitestab: ,Uhenduse kaubamirgi vdivad
moodustada mis tahes tihised, mida on
voimalik graafiliselt esitada, eelkdige nimed,
[...] kui selliste tihiste pohjal on voimalik

1 — Algkeel: inglise.

2 — Esitatud Esimese Astme Kohtu 3. oktoobri 2001. aasta otsuse
peale kohtuasjas T-140/00: Zap( Creation v, Siseturu Uhtlus-
tamise Amet (New Born Baby) (EKL 2001, 1k 11-2927).

3 — Noukogu 20. detsembri 1993. aasta mddrus (EU) nr 40/94
{ihenduse kaubamiirgi kohta (EUT L 1994, Ik 1; ELT erivilja-
anne 17/01, Ik 146).

eristada iihe ettevdtja kaupu voi teenuseid
teiste ettevdtjate omadest.”

3. Artikkel 7 siitestab:

»1.  Ei registreerita:

a) tihiseid, mis ei vasta artiklis 4 siitestatud
tingimustele;

b) kaubamirke, millel puudub eristus-
vdime;

c) kaubamirke, mis koosnevad ainult sel-
listest mirkidest voi tihistest, mis tihis-
tavad kaubanduses sorti, kvaliteeti,
kvantiteeti, otstarvet, [...] vbi muid
kauba v6i teenuse omadusi;

O
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4. Uhenduse kaubamirgi miaruse artikli 12
Idike b kohaselt ei anna iihenduse kauba-
mérk selle omanikule igust keelata kolman-
datel isikutel kasutada kaubandustegevuse
kidigus artikli 7 16ike 1 punktis c loetletud
tdhiseid, kui nende kasutamisel jirgitakse
ausat to0stus- voi kaubandustava.

Menetlus

5. Zapf Creation AG (edaspidi , Zapf”) esitas
6. oktoobril 1997 Siseturu Uhtlustamise
Ametile (kaubamirgid ja téostusdisainila-
hendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”)
taotluse moiste ,New Born Baby” registree-
rimiseks {ihenduse kaubamirgina Nizza kok-
kuleppe * klassi 28 kuuluvate kaupade ,mén-
gunukud ja nende lisavarustus, milleks on
ménguasjad” jaoks.

6. Uhtlustamisameti kontrollija jéttis taot-
luse rahuldamata pohjusel, et méiste ,New
Born Baby” on asjaomaseid kaupu kirjeldav
ning et sellel puudub igasugune eristus-
vdime. Kolmas apellatsioonikoda leidis, et
kontrollija kohaldas digesti kaubamargimas-
ruse artikli 7 1dike 1 punkte b ja c. Sonadel
»New Born Baby” on inglise keeles selge

tiahendus; asjaomane avalikkus saab kohe"

aru, et méngunukkude omadus on see, et
nad néevad vilja nagu vastsiindinud beebid;

4 —15. juuni 1957, aasta mirkide registreerimisel kasutatava
kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkulepe.
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sellised sénad peavad jaima konkurentidele
vabalt kasutatavaks, selleks et teavitada
avalikkust oma kaupade omadustest, Lisava-
rustus on kujundatud just nimelt niisugust
tiitipi méngunuku jaoks. Mdiste tervikuna on
selgelt asjaomaste kaupade omadusi kirjeldav
ning sellel puudub fantaasiaelement, mis
annaks moistele eristusvoime,

7. Zapf vaidlustas selle otsuse Esimese
Astme Kohtus. Ta esitas pdhikiisimuste osas
kolm viidet, mis tulenesid kaubamirgimig-
ruse artikli 7 1d6ike 1 punktide b ja ¢
rikkumisest ning varasemate siseriiklike
registreeringutega arvestamata jitmisest,
ning vormindudeid puudutava viite selle
kohta, et rikutud on digust drakuulamisele.
Esimese Astme Kohus ndustus kahe viitega
kaubamérgimédruse rikkumise kohta ja
tithistas apellatsioonikoja otsuse, jéttes kahe
tilejéénud véite osas otsuse tegemata,

8. Seoses artikli 7 16ike 1 punktiga c leidis
Esimese Astme Kohus, et moiste ,New Born
Baby” ei tdhistanud méngunukkude vai
nende lisavarustuse kvaliteeti, otstarvet voi
muid omadusi. Igatahes ei saa tdhist, mis
kirjeldab seda, mida minguasi kujutab,
pidada miénguasja ennast kirjeldavaks juhul,
kui sihtrithm ei seosta ostuotsuse tegemisel
miénguasja sellega, mida ménguasi kujutab,
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kusjuures niisugust seost ei ole apellatsioo-
nikoja otsuses tdestatud ning sellele ei
tuginenud iihtlustamisamet oma viidetes
Esimese Astme Kohtus. Lisavarustus ei
kujuta vastsiindinud beebisid ja see ei ole
ka beebidele moeldud; samuti puudub otsene
ja konkreetne seos kaubamirgi ja lisavarus-
tuse kui sellise vahel.®

9. Seoses artikli 7 16ike 1 punktiga c viitis
Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda
jireldas, et tidhisel puudub -eristusvoime,
kuna see on kirjeldav ning sellel puudub
igasugune fantaasiaelement. Kuid esiteks
leidis apellatsioonikoda ekslikult, et tihis
kuulub artikli 7 Idike 1 punktist ¢ tuleneva
keelu kohaldamisalasse nii, et tema edasise
arutluskiiguga, mis sellel eksimusel rajaneb,
ei saa noustuda, ning teiseks tuleneb kohtu-
praktikast selgelt, et eristusvéime puudu-
mine ei ole tingitud ainult sellest, et tihis ei
ole loominguline, ®

10. Uhtlustamisamet esitas selle kohtuotsuse
peale apellatsioonkaebuse, tuginedes kolmele
alljargnevalt esitatud viitele.

5 — Kohtuotsuse punktid 21-33.

6 — Kohtuotsuse punktid 37-42, kus scoses viimati nimetatud
nsg’aoluga viidatakse otsustele kohtuasjas ‘T-135/99: Taurus-
Film (CINE ACTION) (EKL 2001, Ik 11-379, punkt 31) ja
kohtuasjas ‘1-136/99: Taurus-Film (CINE COMEDY) (EKL
2001, ik 11-397, punkt 31).

11, Uhendkuningriik astus menetlusse
hageja nduete toetuseks.

Apellatsioonkaebuse vastuvdetavus

12, Zapf viidab, et kuna kaubaméirgimai-
ruse artikli 111 15ige 3 sétestab, et ,[a]metit
esindab juhataja”, siis tuleb juhatajal esitada
Eurcopa Kohtusse kas hagi vai apellatsioon-
kaebus, Ometi esitas apellatsioonkaebuse
iihtlustamisamet, ,keda esindas oigusosa-
konna juhataja Detlef Schennen ja digusosa-
konna ametnik Carina Rehl Seberg.”

13. Uhtlustamisamet esitas juhataja
30. novembri 1998. aasta otsuse, mis oli
tehtud médruse artikli 111 loike 3 ja artikli
119 Ioike 2 punkti f alusel.” Selle otsusega
volitatakse digusosakonna juhatajat pérast
konsulteerimist asejuhatajaga odiguskiisi-
muste alal nimetama {ithtlustamisameti esin-
dajad Ewroopa Kohtus ja Esimese Astme
Kohtus. Tundub, et D. Schennen ja

7 — Selle kohaselt saab juhataja .volitusi delegecrida™
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C. R. Sgberg, nagu ka iihtlustamisametit
kohtuistungil esindanud von Miihlendahl,
on nimetatud vastavalt konealusele otsusele.

14. Zapf viiidab, et sellist apellatsioonkae-
buse esitamist, mille puhul esindab tihtlusta-
misametit juhataja, tuleb eristada sellest, kui
apellatsioonmenetlusega tegeleb esindaja.

15. Minu arvates ei saa Zapfi vastuviitega
ndustuda.

16. Euroopa Kohtu pohikirja artikli 19 esi-
mene lause sitestab: ,Uhenduste liitkmesriike
ja institutsioone esindab Euroopa Kohtus
igaks tiksikuks kohtuasjaks mi#ratud esin-
daja; esindajat voib abistada néustaja voi
advokaat.” Euroopa Kohtu kodukorra artikli
37 Ioike 1 esimene lause sitestab: ,Igale
menetlusdokumendi originaalile peab olema
alla kirjutanud poole esindaja v6i advokaat.”

17. Tundub, et nimetatud sitetega on tiie-
likult kooskélas, kui apellatsioonkaebuse
esitavad ja allkirjastavad iihttustamisameti
sisekorra kohaselt nimetatud kaks igusosa-
konna ametnikku,
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Kohtuotsused Windsurfing Chiemsee ja
Baby-Dry

18. Uldiselt viljendavad nii {thtlustamisamet
kui ka Uhendkunmgrnl( muret seoses koh-
tuotsusega Baby-Dry,® kuivord seda voib
tolgendada nii, et kaubamérgiméiruse artikli
12 punkti b kohaselt langeb &ra vajadus jitta
kirjeldavad mdisted vabalt kasutatavaks,
minnes nii vastuollu Eurcopa Kohtu vara-
sema kohtuotsusega Windsurfing Chiem-
see, vastavalt millele jargib artikli 7 Isike 1
punkt ¢ iildise huvi eesmirki, mis néuab,
et selliste kaupade voi teenuste liike, mille
jaoks registreerimist taotletakse, kirjeldavad
mdrgid ja tihised on kéikide jaoks vabalt
kasutatavad”. Zapfi arvates ei kehti see
kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee véetud
seisukoht enam pérast kohtuotsust Baby-

Dry.

19. Ometi on niiiidseks selge, et kahe
kohtuotsuse vahelise igasuguse vastuolu kér-

8 — Otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EKL 2001, 1k 1-6251, eelkdige punkt 37).

9 — Otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 (EKL 1999,
1k 12779, eriti punkt 25).

10 — Selles kohtuotsuses noukogu 21. detsembri 1988, aasta
esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
liikmestiikide Gigusaktide fihtlustamise kohta (EUT 1989,
L 40, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, ik 92) artikli 3 loike 1
punkt c, mille sonastus on identne iihenduse kaubamirgi
médruse artikli 7 I6ike 1 punktiga c.
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valdas Eurcopa Kohtu hiljutine kohtuotsus
Doublemint, *! Artikli 7 loike 1 punkti ¢
eesmirk on tagada, et kirjeldavad mdisted on
koikide jaoks vabalt kasutatavad.

Apellatsioonkaebuse esimene viiide

Argumendid

20. Uhtlustamisamet viidab, et vaidlustatud
kohtuotsusega on ,mingunukkude” osas
valesti kohaldatud kaubamérgiméiruse artik-
li 7 Idike 1 punkti c. Nimetatud siite vilistab
niisuguste madistete registreerimise, mis
informeerivad potentsiaalseid kliente kauba
olemusest voi selle voimalikust otstarbest.
Sittes on silmas peetud maisteid, mis vdivad
tihistada mitte ainult kauba kui sellise
omadusi, vaid ka selle omadusi, mida kaup
kujutab., Madrab sce, kas moistet tajutakse
kirjeldavana, soltumata selle majust ostuot-
susele, ning kas kirjeldus puudutab kauba
liiki, mitte aga ettevotja kaupu eristavat
tunnust,

11 — 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P:
Sisetwrn Uhtlustamise Amet v, Wrigley, EKL 2003, 1k
1-12447, punktid 31 ja 32; vt samuti kohluolsusc punktid
25 ja 26 ning minu cltepanck sclles kohtuasjas, punktid 91—
98. Scoses iihenduse kaubamirgt mitirusega vt samuti veelgi
hilisemad 12. veebruari 2001 aasta otsused kohtuasjas
C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor), EKL
2004, 1k 1-1619, punkt 55, ja kohtuasjas C-265/00: Campina
Melkunie (Biomild), EKL 2003, 1k 1-12:447, punkt 35.

21. Artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaselt tuleb
registreerimisest keelduda, kui maiste koos-
neb ainult sellistest osadest, mis tavakasutu-
ses ja tarbija seisukohast lahtuvalt tihistavad
asjaomast kaubaliiki kas otse voi iihele selle
olulisele omadusele viidates. Siiski voib
registreerimiseks esitatud médistete iga taju-
tav erinevus mdistetest, mida sihtrithm
igapievases kénes kasutab, muuta mdisted
eristusvdimeliseks ja neid on voimalik regist-
reerida. '? Kirjeldav sisu peab ,voimaldama
asjaomasel avalikkuse! kohe ja pikemalt
métlemata luua konkreetse ja otsese seose”
asjaomaste kaupadega. '

22. Uhendkuningriik viidab, et Esimese
Astme Kohtu kriteerium, mille kohaselt
ssaab sihtriithm tihisest ,New Born Baby”
pikemalt arutlemata ja kohe aru nii, et see
tihistab mingunukkude kvaliteeti vdi muid
omadusi”, on liiga range ja seda ei digusta
artikli 7 16ike 1 punkti ¢ sonastus. Samuti ei
pea registreerimisest keeldumiseks olema
mbiste mingunukke endid kirjeldav; ,New
Born Baby” kirjeldab selgelt vastsiindinud
beebisid kujutavate mingunukkude olulist
omadust.

12 — Kohtuotsus Baby-Dry, punkt 40,

13 — Eespool 6. joonealuses miirkuses viidatud otsus liidetud
kohtuasjades CINE-ACTION ja CINE-COMEDY, punkt 27.
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23. Zapfi sonul ei téendanud iihtlustamis-
amet, et moiste ,New Born Baby” esineb
sellisena sonastikes v6i et tegemist on
igapdevases kones kasutatava valjendiga,
mis vastab tavalisele inglise keele struktuu-
rile; Esimese Astme Kohus ei leidnud, et
sellega oleks tegemist kiesolevas asjas; kiles-
olevas asjas sellega tegemist ka ei ole. Kuid
isegi juhul, kui kiiesolevas asjas oleks sellega
tegemist, tihistaks see méiste elus beebisid ja
mitte méngunukke. Igasugune kirjeldav sisu
seoses mingunukuga saab olla ainult kaudne
ning seetdttu ,ei voimalda see asjaomasel
avalikkusel luua kohe ja pikemalt métlemata
konkreetset ja otsest seost”. Esimese Astme
Kohus kohaldas &iget kriteeriumi. Lisaks on
Esimese Astme Kohtu nende viidete puhul,
mille kohaselt ei kirjelda maiste ,New Born
Baby” otse mingunukkusid v6i nende lisava-
rustust, tegemist faktiliste asjaolude tuvasta-
misega, mida Euroopa Kohus ei saa kont-
rollida, *

Hinnang

24. Kuigi Euroopa Kohtul puudub pidevus
kontrollida Esimese Astme Kohtu tuvastatud
faktilisi asjaolusid ja hinnangut nende kohta,
voib ta kontrollida, kuidas Esimese Astme
Kohus on kohaldanud 6igust Idhtuvalt tuvas-
tatud faktilistest asjaoludest, *®

14 — Vt otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV Deutsche Kranken-
vessicherung v, Siseturu Uhtlustamise Amet (Companyline)
(EKL 2002, 1k 1-7561, punkt 22, ja viidatud kohtupraktika).

15 — Vt niiteks eespool 14. joonealuses markuses viidatud
kohtuotsus Companyline, punkt 21.
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25. Igatahes eksib Zapf kui ja niivérd, kui ta
piitiab véita, et Esimese Astme Kohus leidis,
et mdistel ,New Born Baby” puudus ,vast-
siindinud beebi” tihendus. See apellatsioo-
nikoja antud tihendus — isegi kui seda ei
kinnitata — on faktiliseks lahtekohaks, mil-
lele Esimese Astme Kohus oma odiguslikus
arutluskdigus tugines. Vaidlustatud kohtuot-
suse punktid 24—27 on sonastatud jirgnevalt:

»oeoses mingunukkudega piirdus apellat-
sioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 19
ja 20 viitega, et mdiste ,New Born Baby”
tihendab ,vastsiindinud beebit” ning et
taotletavat kaubamirki kohates saab asja-
omane avalikkus selle tervikmuljest tulene-
valt kohe ja pikemalt métlemata aru, et [...]
mingunukkude [...] eriline omadus on vast-
stindinud beebide kujutamine,

Mis puudutab seda jéreldust, siis isegi kui
tahis ,New Born Baby” kirjeldakski seda,
mida mingunukud kujutavad, ei oleks see
asjaolu piisav t6endamaks, et asjaomane
tdhis kirjeldab méngunukke endid.

Tahist, mis kirjeldab seda, mida méanguasi
kujutab, saab pidada minguasja ennast
kirjeldavaks ainult juhul, kui sihtriihm seos-
tab ostuotsuse tegemisel méinguasja sellega,
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mida minguasi kujutab. Selles suhtes ei ole
vaidlustatud otsuses midagi viidetud. Samuti
tuleb tihele panna, et apellatsioonikoda ei
viditnud ei oma vastuses ega ka kohtuistungil
Esimese Astme Kohtu kiisimustele esitatud
vastustes, et sihtrithm, st ménguasju osta
soovivad isikud asjaomaseid kaupu selliselt
tajuksid.

Seega ei toendanud apellatsioonikoda, et
sihtrithm saab tdhisest ,New Born Baby”
pikemalt arutlemata ja kohe aru nii, et see
tihistab mingunukkude kvaliteeti voi muid
omadusi. ”

26. Minu arvates on see arutluskiik sigusli-
kult ekslik.

27. On tosi, et mdiste, mis kirjeldab seda,
mida minguasi kujutab, ei kirjelda otse
méinguasja ennast. Ometi ei saa artikli 7
loike 1 punkti c kohaselt registreerida
skaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest
mirkidest voi tihistest, mis tihistavad kau-
banduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstar-
vet, vairtust, geograafilist péritolu voi kau-
pade tootmise vdi teenuste pakkumise aega
voi muid kauba voi teenuse omadusi”
(kohtujuristi kursiiv).

28. Paljude minguasjade ja koikide nende
esemete, mida tavaliselt liigitatakse mén-
guasjadeks, oluline omadus on midagi kuju-
tada. Mangumootorratta omadused erinevad
mingukaelkirjaku omadustest ning potent-
siaalsed kliendid tajuvad kindlasti kohe neid
omadusi minguasja olemust kindlaks mi-
ravana (ja asjakohasena ostuotsuse tegemi-
sel). Kaubanduses on mdisted ,,mootorratas”
ja wkaelkirjak” (voi ,vdiduséidumootorratas”
voi ,kaelkirjakupoeg”) olulised nii ostjale kui
ka miiiijale asjaomase miénguasjagrupi voi
-alamgrupi kindlaksméiramisel. Kindlasti ei
ole mabistete ,kaelkirjak” v6i ,mootorratas”
registreerimine méinguasjagrupi jaoks koos-
kolas artikli 7 idike 1 punktiga c. Sama kehtib
ka lastele moeldud méngunuku puhul, mis
kujutab vastsiindinud beebit, printsessi,
sodurit voi muud tiiiipi isikut,

29. Seega ei ole artikli 7 Idike 1 punkti c
kohaldamiseks vajalik, et potentsiaalsed
kliendid samastaksid '® seda, mida on kuju-
tatud, sellega, mis seda kujutab. Tundub, et
on selge, et kui kauba pdhiomadus on millegi
muu kujutamine, siis ei saa mdistet, mis
koosneb ainult elementidest, mis seda muud
tihistavad, kaubamirgina registreerida.
Seega on ekslik Esimese Astme Kohtu
arutluskiik, mis tugines asjaolule, et apellat-
sioonikoda oma otsuses sellist samastamist ei

16 — Prantsuse keeles ,assimiler”; saksa kecles .gleichsetzen”.
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tuvastanud, ning vaidlustatud kohtuotsus
tuleb osas, milles see nimetatud arutluskii-
gule tugineb, tithistada,

Apellatsioonkaebuse teine viide

Argumendid

30. Uhtlustamisamet viidab, et vaidlustatud
kohtuotsusega on artikli 7 16ike 1 punkti ¢
minguasjade lisavarustuse osas samuti
valesti kohaldatud. Juhul kui lisavarustus on
moeldud kasutamiseks koos kaubaga ja
molemaga kauplemine on seotud, siis peab
hinnan% kaubamargile olema mélema puhul
sama; "’ kui see nii ei ole, siis saavad
ettevotjad moéda hiilida sellest, et kauba-
mérki, mis kirjeldab po&hikaupa, ei ole
voimalik registreerida. Lisaks tolgendab vaid-
lustatud kohtuotsus valesti apellatsioonikoja
otsust, leides, et mdiste ,New Born Baby”
kirjeldab otse mingunukkude lisavarustust
vbi neid, kes tdendoliselt miangunukkudega
méngivad.

17 — Eespool 6. joonealuses mérkuses viidatud kohtuotsus CINE-
COMEDY, punktid 27 ja 29.
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31. Uhendkuningriik leiab, et Esimese
Astme Kohus jétkas lisavarustuse osas
samade vigade tegemist, mida ta tegi min-
gunukkude puhul. Artikli 7 1dike 1 punkti c
kohaldamisel oleks tulnud arvestada tegeliku
olukorraga kaubanduses ja keskmise tarbija
seisukohaga. Inimesed ostavad mingunuk-
kude lisavarustust, et seda koos mingunuk-
kudega kasutada. Moistet, mis tihistab mén-
gunuku omadusi, vdib, juhul kui seda
kasutatakse seoses lisavarustusega, kisitleda
nii, et see viitab asjaolule, et lisavarustus on
méeldud kasutamiseks koos mingunukku-
dega, millel on need omadused.

32, Zapf viidab, et mingunukkude lisava-
rustus ei ole midngunukkude suhtes korvalise
tahtsusega. Lisavarustuseks voivad olla selli-
sed esemed nagu mingunukkude majad,
mddbel, minguasjade poed, lapsevankrid ja
autod. Isegi selline lisavarustus nagu lutipu-
del ja méhkmed on kohased mitte ainult
selliste méngunukkude puhul, mis sarnane-
vad vastsiindinud beebidega, vaid ka niisu-
guste puhul, mis sarnanevad vanemate bee-
bidega. Kohtuotsuses Ellos'® leidis Esimese
Astme Kohus isedranis seda, et ,ei ole olemas
selliseid kaupade voi teenuste gruppe, mis on
teistele allutatud voi on teiste suhtes korva-
lised [...] iga kaupa v6i teenust voi nende liiki
tuleb analiiisida eraldi”. Tulenevalt sellest
hinnangust on selge, et maiste ,New Born
Baby” ei tihista asjaomaste kaupade ihtegi
omadust.

18 — 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-219/00: Ellos v
Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2002, 1k 1I-753, eriti punkt
41); vt samuti otsus kohtuasjas T-356/00: DaimlerChrysler v.
Sis)eturu Uhtlustamise Amet (EKL 2002, lk 11-1963, punkt
46).
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Hinnang

33. Seoses lisavarustusega leidis Esimese
Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse
punktides 28-31 jdrgmist:

»Seoses mingunukkude lisavarustusega, mil-
leks on minguasjad, leidis apellatsioonikoda
vaidlustatud otsuse punktis 20, et ,asja-
omane avalikkus saab kohe ja pikemalt
arutlemata aru, et taotluses loetletud kaupa-
del, antud asjas mingunukkude lisavarustu-
sel, milleks on minguasjad, [...] on eriline
omadus, nimelt nad ndevad vilja nagu
vastsiindinud beebid”.

Selle argumendiga ei saa ndustuda. Méngu-
nukkude lisavarustus, milleks on ménguas-
jad, ei kujuta vastsiindinud beebisid, vaid
muid esemeid, nagu viikeseid roéivaid voi
kingi.

Lisaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud
otsuse punkti 20 16pus, et: ,Taotlus sisaldab
lisavarustuse otstarbe kirjeldust, kuna see
lisavarustus on konkreetselt maeldud sellist
tiilipi mingunukkudele.”

Selles kiisimuses leiab Euroopa Kohus, et
mingunukkude lisavarustus, mis on min-
guasjad, ei ole moeldud vastsiindinud beebi-
dele. Vastsiindinud beebid ei ole siiski
véimelised mingunukkudega méngima, rdd-
kimata mingunukkude lisavarustusega
fimberkiimisest. Isegi kui moiste ,New Born
Baby” kirjeldaks mingunukke ja eespool
mainitud lisavarustus oleks mdeldud nende
mingunukkude jaoks, ei jirelduks sellest, et
asjaomane avalikkus tajuks otsest ja konk-
reetset seost asjaomase tihise ja konealuse
lisavarustuse vahel. Asjaolu, et kaubad on
mdeldud selliste kaupade lisavarustuseks,
mida asjaomane tihis kirjeldab, ei ole
iseenesest piisav selleks, et tihis muutuks
ka lisavarustust kirjeldavaks.”

34, See arutluskiik koosneb kolmes osast.

35. Esiteks ei ndustu Esimese Astme Kohus
vaidlustatud apellatsioonikoja otsuses esita-
tud viitega, mille kohaselt kujutab mingu-
nukkude lisavarustus vastsiindinud beebisid.
Sellises sonastuses on antud viide tdepoolest
alusetu. Siiski ndustun ma ithtlustamisame-
tiga, et see kriitika tuleneb otsuse halvasti
sonastatud punkti ekslikust arusaamisest.
Apellatsioonikoja tegelik mate on viljenda-
tud lauses, mis asub punkti 16pus ja mille
kohaselt kirjeldab moiste ,New Born Baby”
sellise lisavarustuse otstarvet, mis on spetsii-
filiselt kujundatud kasutamiseks koos min-
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gunukkudega, mis ndevad vilja nagu vast-
stindinud beebid.

36. Teiseks leiab Esimese Astme Kohus, et
méngunukkude lisavarustus ei ole mdeldud
piris vastsiindinud beebidele. Seda viidet ei
saa vaidlustada ja tegemist on igatahes
tuvastatud faktilise asjaoluga, mida ei saa
apellatsiooni korras vaidlustada.

37. Siiski ei saa kumbagi eespool toodud
asjaolu kiisitleda nii, et nendele tugines
Esimese Astme Kohtu otsus, millega ndus-
tuti Zapfi viitega. See otsus pohines arutlus-
kiigu kolmandal osal, nimelt sellel, et artikli
7 I6ike 1 punkti ¢ kohaldamiseks peab tihise
ja lisavarustuse kui sellise vaheline seos
olema otsene ja konkreetne ning et kéesole-
vas asjas — isegi kui mdiste ,New Born
Baby” oleks méngunukke ja nende mingu-
nukkude lisavarustust kirjeldav —, ei pruugi
sellist seost olemas olla.

38. Ka see arutluskéiik on ekslik. Igasuguse
kauba lisavarustuse otstarve on juba lisava-
rustuse enda tdhenduse t5ttu lhedalt seotud
kauba endaga. Mbistet, mida kaubanduses
kasutatakse kauba tihistamiseks, véidakse
kaubanduses kasutada samuti lisavarustuse
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otstarbe tihistamiseks. Mdiste ,king” kirjel-
dab kingi; samuti kirjeldab see kingaharju,
kingariiuleid v6i kingam#irdeid ning vasta-
valt artikli 7 16ike 1 punkti c eesmérgile peab
konealune mdiste olema selliste esemete
puhul koikide jaoks vabalt kasutatav.

39. See seisukoht ei ole vastuolus kohtuot-
sustega Ellos voi Carcard, millele Zapf viitas
ja mis kisitlevad ilmselgelt omavahel seon-
dumatuid kaubagruppe. Olgugi et niisugus-
tes olukordades on asjakohane viita, et tihise
kirjeldavat omadust tuleb hinnata iga regist-
reerimistaotluses loetletud kaubagrupi osas
eraldi ning et taotleja iildine kauplemisstra-
teegia ei puutu asjasse, ei saa sellist lihene-
mist rakendada siis, kui on sGnaselgelt
oeldud, et kaubagrupp koosneb teise kauba-
grupi kaupade ,lisavarustusest”.

40. Seet6ttu ma leian, et Esimese Astme
Kohus eksis, kui ta leidis, et lisavarustuse ja
mingunukkude vahel ei pruugi seost olla.
Jarelikult tuleb ka iihtlustamisameti teise
viditega ndustuda ning tithistada vaidlustatud
kohtuotsus osas, mis kisitleb Zapfi viidet
kaubamirgim#iruse artikli 7 loike 1 punkti ¢
rikkumise kohta.
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Apellatsioonkaebuse kolmas viide

Argumendid

41. Uhtlustamisamet leiab, et kuna apellat-
sioonikoja arutluskiik artikli 7 ioike 1 punkti
¢ kohta oli tegelikult Gige, siis tegi Esimese
Astme Kohus vea, viites, et arutluskiik artikdi
7 loike 1 punkti b kohta tuleb korvale jatta
osas, milles see tugineb esimesena nimetatud
arutluskiigule. Igatahes on punktides b ja ¢
silmas peetud kahte erinevat keeldumispdh-
just, nii et jireldus {ihe kohta ei miira
kindlaks jireldust teise kohta, Lopuks viitis
Esimese Astme Kohus, et ei saa otsustada, et
tihisel puudub eristusvdime ainuiiksi pdhju-
sel, et tihis ei ole loominguline, Uhtlustamis-
ameti sénul on ka see vale. Et tihis oleks
(kaubandusliku piritolu tdhisena) eristav,
peab sellist tihist, mis pohineb tavalisel
kirjeldaval sénavaral, eristama viimati nime-
tatust midagi enamat kui ,mis tahes tajutav
erinevus”. ¥ Seda miskit v6ib tabavalt nime-
tada fantaasiaks voi loomingulisuseks.

42, Uhendkuningriik viidab, et Euroopa
Kohtu viljakujunenud praktika kohaselt,

19 — Eespool 8. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Baby-
Dry, punkt 40.

mis on véljendatud kohtuotsustes Canon, >
Windsurfing Chiemsee®' ja Philips,** on
tahisel selleks, et selle saaks registreerida,
piisav eristusvéime ainult juhul, kui tihise
eristusvdimest tulenevalt leiab keskmine
tarbija, et sellega tidhistatud kaubad véi
teenused pirinevad iihelt ja samalt ettevdt-
jalt. Kohtuotsust Baby-Dry?® ei peaks tol-
gendama nii, et see jitab artikli 7 laike 1
punkti b ilma igasugusest artikli 7 loike 1
punktist ¢ séltumatust toimest. Esimese
Astme Kohus oleks pidanud esitama Kkiisi-
muse, kas keskmine tarbija peab médistet
+New Born Baby” niisuguste mingunukkude
ja nende lisavarustuse péritolu eristavaks,
mille jaoks registreerimist taotletakse.

43, Zapf rdhutab, et artikli 7 16ike 1 punkti b
kohaselt ei saa registreerida kaubamérke,

20 — Otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha (EKL
1998, 1k 1-5507).

21 — Eespool 9. joonealuses miirkuses viidatud kohtuotsus, eriti
punkt 46.

22 — Otsus kolhtuasjas C-299/99: Koninklijke Philips Electronics
(EKL 2002, 1k 1-5475, eriti punkt 77).

23 — Eespool 8. jooncaluses mirkuses viidatud kohtuotsuse punkt
40, milles Euroopa Kohus viitis, et ,seda, kas kaubamiirk on
kirjeldav, tuleb téendada mitte ainult iga sona puhul eraldi,
vaid ka neist sonadest moodustuva tervika puhul. Mis tahes
tajutav erinevus registreerimistaotluses esitatud sénadekom-
binatsiooni ja sclliste sihtrithma igapiievases kanes kasutata-
vate moistete vahel, millega tihistatakse kaupu vdi teenuseid
voi nende olulisi omadusi, voib anda sdnakombinatsioonile
eristusvoime nii, et maistet on voimalik kaubamiirgina
registreerida.”
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millel puudub igasugune eristusvoime, mis-
tottu on kaubamairgi registreerimiseks vajalik
ainult minimaalne eristusvéime. Esimese
Astme Kohus on jitkuvalt viitnud, et ei saa
otsustada, et kaubamirgil puudub eristus-
vbime iiksnes seetbtiu, et kaubamirgil puu-
dub tdiendav fantaasiaelement vé6i mini-
maalne fantaasiavirving; ithenduse kauba-
miirk ei pea ilmtingimata olema loomingulise
00 tulemus; kriteeriumiks ei ole originaalsus
voi loomingulisus, vaid voime eristada turul
kaupu voi teenuseid konkurentide sama liiki
kaupadest voi teenustest.?* Lisaks tuleneb
eristusvéime puudumine tavaliselt sellest, et
maiste on kirjeldav, mitte vastupidi, 2>

Hinnang

44, Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 39—
41 viitis Esimese Astme Kohus, et apellat-
sioonikoda:

o[...] jéreldas, et asjaomasel tihisel puudub
eristusvoime, kuna see on kirjeldav, ja piirdus

24 — Otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EUROCOOL) (EKL 2002, 1k 1I-683, punkt 45).

25 — Tsiteeritud nii eespool punktis 14 viidatud kohtujuristi Ruiz-
Jarabo ettepaneku kohtuasjas Companyline punkti 43 kui ka
Saksamaa Bundesgerichtshof'i (Saksamaa korgeim kohus)
kohtupraktikat Saﬁsa oigusaktide kohta, millega voeti iile
kaubamirgidirektiivi vastavad satted.
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muus osas tddemusega, et ,puudub igasu-
gune loominguline element”.

Eespool on siiski mainitud, et apellatsiooni-
koda eksis, kui ta leidis, et asjaomane tihis
kuutub médruse nr 40/94 artikli 7 1oike 1
punktist ¢ tuleneva keelu kohaldamisalasse.
Jarelikult tuleb apellatsioonikoja arutluskiik
médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
kohta korvale jitta, kuna see pohineb nime-
tatud eksimusel.

Jargmiseks on Esimese Astme Kohtu prak-
tika pdhjal ilmne, et ei saa tuvastada, et
eristusvdoime puudub pohjusel, et vaidlusta-
tud otsuses leiti, et tihis ei ole loominguline

[..]".

45. Kuna minu arvates tuleb vaidlustatud
kohtuotsus tithistada osas, milles leitakse, et
apellatsioonikoja otsus artikli 7 16ike 1
punkti ¢ osas on vale, siis jirelikult ei saa
kehtida vastupidine jireldus apellatsiooni-
koja artikli 7 loike 1 punkti b puudutava
arutluskiigu kohta.
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46, Sellega seoses tuleb vilja tuua kolm
punkti.

47. Esiteks ei jireldu minu arvates apellat-
sioonikoja otsusest, et asjaomasel tihisel
puudub eristusvdime seetdttu, et tihis on
kirjeldav. Seda teemat ei ole {ihtlustamisamet
tostatanud ja ma ei jitka selle kisitlemist.

48. Teiseks, nagu apellatsioonikoda digesti
méirkis, on artikli 7 16ike 1 punktides b ja c
igatahes silmas peetud erinevat registreeri-
misest keeldumise pohjust. Tuleb méoénda, et
arvestatavas osas need punktid ka kattuvad:
tildiselt ei ole selline tihis, mida saab
kaubanduses kirjeldavana kasutada, eristus-
voimeline ning mida suuremal mééral see on
kirjeldav, seda tdendiolisem on, et eristus-
voime puudub. Ometi on selge, et téhis ei
pea vastama artikli 7 ldike 1 punkti c
midratlusele selleks, et tal puuduks eristus-
voime artikli 7 16ike 1 punkti b tihenduses.
Seega ei saa asjaolu, et ei ole tuvastatud, et
tihis on kitjeldav, otsustada iithel voi teisel
viisil kiisimust eristusvoime kohta.

49, Kolmandaks, kuigi ei saa leida, et tihisel
puudub eristusvéime ainuiiksi pdhjusel, et

see ei ole loominguline, on fantaasiaelemendi
olemasolu vdi puudumine sellegipoolest
asjaoluy, mida tuleb arvesse votta eristus-
voime hindamisel. Kui tiihis on ka teataval
miiral kirjeldav, voib loomingulisuse kritee-
rium hinnangut muuta. Kéesolevas asjas
téendas apellatsioonikoda fantaasiaelemendi
puudumist, rohutades moiste ,New Born
Baby” tavalisust inglise keeles.

50. Jarelikult olen ma seisukohal, et ithtlus-
tamisameti apellatsioonkaebuse kolme vii-
tega tuleb ndustuda ning Esimese Astme
Kohtu otsus tuleb tiihistada.

Lahendamata kiisimused

51. Esimese Astme Kohus uuris ainult kahte
Zapfi neljast viitest. Vastavalt Euroopa
Kohtu pdhikirja artiklile 61 tuleb uwurida,
kas Euroopa Kohus saab kisitelda iilejaéinud
kahte viidet ning voimalikke lahendamata
kitsimusi seoses wuritud kahe viitega voi
tuleb asi 1pliku otsuse tegemiseks suunata
tagasi Esimese Astme Kohtusse.
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52. Seoses kaubamirgiméiiruse artikli 7 16ike
1 punkti ¢ rikkumisest tuleneva viitega
tundub, et on selge, et Zapfi esimeses
kohtuastmes esitatud hagist tuleneb ks
voimalik lahendamata kiisimus, Zapf tugines
sisuliselt viitele, et mdistet ,New Born Baby”
ei kasutata iga piev kaubanduses tihistamaks
méangunukkusid ning et puudub tungiv
vajadus jitta nimetatud méiste sellistel juh-
tudel vabalt kasutatavaks, Esiteks ei ole selle
véite puhul arvestatud artikli 7 16ike 1 punkti
¢ sOnastust (véivad tihistada kaubanduses
[tipsustatud tdlge]) ning teiseks tundub, et
see tugineb Saksa diguse Freihaltebediirfuis
kontseptsioonile (,tegelik, olemasolev ja
tosine vajadus jétta téhis vabalt kasutata-
vaks”), mis ei ole otsustav kriteerium selle
sitte kohaldamisel, nagu otsustas Euroopa
KOh;lGS kohtuotsuses Windsurfing Chiem-
see.

53. Apellatsioonimenetluses viitis Zapf, et
ithtlustamisamet leidis ekslikult, et registree-
rimistaotlus kiisitles mingunukkusid, mis
meenutavad vastsiindinuid v6i beebisid iildi-
selt. On tdsi, et artikli 7 16ike 1 punktil c
pohinev analiiiis oleks teistsugune, kui see
lihtuks eeldusest, et mingunukud, mille
jaoks registreerimist taotleti, oleksid teistsu-
gust tiitipi. Ometi tundub, et seda viidet ei
esitatud esimeses kohtuastmes ning sellele ei
saa tugineda hilisemas staadiumis.

26 — Eespool 9. joonealuses miirkuses viidatud kohtuotsuse punkt
35, mis kisitleb kaubamiirgidirektiivi artikli 3 16ike 1 punkti c.
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54. Seoses artikli 7 16ike 1 punktidega b ja ¢
viditis Zapf esimeses kohtuastmes, et ,New
Born Baby” on viljaméeldud moiste. Ometi
on see itks paljudest vOrdselt tavapdrastest
ingliskeelsetest tavalistest moistetest. Zapfi
viitele, et see el ole tavaline ingliskeelne
konstruktsioon (et ,newly born baby” on
palju tavalisem), rdégib vastu iga mainekas
inglise keele sGnaraamat, millest selgub, et
»new” on sageli kasutatav méérsona, eriti
konstruktsioonides, kus see eelneb mineviku
kesksdnale. ,New laid eggs” on niide vilja-
kujunenud ja iga piev kasutatavast mdistest.
Sénaraamatus ,Shorter Oxford English Dic-
tionary” esineb ,new-born”, sénaraamatus
»Chambers English Dictionary” on ,new-
born” ja koige pealiskaudsemate Interneti-
uuringute tulemuseks on sadu tuhandeid
kordi esinev kahest eraldi sdnast koosnev
mdiste.

55. Esimeses kohtuastmes esitatud kol-
manda véitega kinnitas Zapf, et kaubamérgi
»New Born Baby” varasemate registreeringu-
tega ei arvestatud Taanis ega Rootsis, kus
inglise keelt teatakse laialdaselt. Uhtlustamis-
amet leidis, et tegemist oli kujutismirkide
registreeringutega ning et siseriiklikud regist-
reeringud, olgugi et need on vajalikud
néitajad, el ole otsustava viirtusega.
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56. Ma noustun iihtlustamisametiga. Kdes-
olevas asjas on teemaks sellise sonamirgi
registreerimise voimalikkus, millel puuduvad
need lisaelemendid, mis méiratluse kohaselt
esinevad kujutismirgis. Zapfi viide, mille
kohaselt Taani ja Rootsi avalikkus on viga
heade inglise keele teadmistega, on asjako-
hatu. Kaubamirgimiéruse artikli 7 16ike 2
kohaselt kohaldatakse artikli 7 1oikes 1
sitestatud absoluutseid keeldumispdhjusi
isegi juhul, kui need esinevad ainult teatavas
thenduse osas. Voimalus, et need ei esine
Taanis ega Rootsis, ei kaalu iiles nende
esinemist teistes litkmesriikides, kus inglise
keel on valdava osa elanikkonna emakeel.

57. Lopuks viitis Zapf, et rikuti tema Sigust
drakuulamisele: teda ei kuulatud kohtuistun-
gil ira ja talle ei antud voimalust esitada tema
kahjuks tehtud apellatsioonikoja hinnangu
kohta mirkusi eesmirgiga anda selgitusi
mingunukkude turustamise kohta kauba-
mirgi ,New Born Baby” all mitme aasta
jooksul mitmes liikmesriigis. Uhtlustamis-
amet mainis, et menetlus oli tiielikult
kooskélas rakendusmiiiruse eeskirja 11 16i-
kega 1% ning kaubamirgiméiruse artik-

27 — Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta médrus (EU) nr 2868/95,
millega rakendatakse ndukogy maarus (EU) nr 40/94 iihen-
duse kaubamirgi kohta (EUT 1995, L 303, Ik 1; ELT
eriviljaanne 17/01, lk 18%: ,Kui miiruse artikli 7 kohaselt
ci saa kaubamirki registreerida [...] teatab amet taotlejale
registreerimisest keeldumise pohjused {...]").

liga 7328 ja artikli 75 loikega 1.>° Apellat-
sioonikoja otsus tugines ainult nendele
faktidele, mille kohta oli Zapfil vdimalik
oma seisukohta avaldada, ja Zapfi enda
miérkustele; suulise menetluse ldbiviimise
iile otsustas apellatsioonikoda. Igatahes on
mérkused, mida Zapf soovis esitada, artikli 7
Idike 1 punktide b voi ¢ kohase hinnangu
seisukohalt asjakohatud.

58. Jillegi on {ihtlustamisameti argumendid
diged. Zapfil oli voimalik esitada kontrollija
otsuse kohta igasuguseid mirkusi, mida ta
vajalikuks pidas, ning ainult need kaks
elementi (otsus ja mirkused) olid apellat-
sioonikoja hinnangu aluseks. Lisaks saaksid
mirkused kaubamirgi varasema kasutamise
kohta litkmesriikides olla asjakohased ainult
kaubamirgimiéruse artikli 7 loike 330 kon-
tekstis, millele Zapf ei tundu olevat tugine-
nud.

28 — ,Ameti otsustes mirgitakse pohjused, millel need rajanevad.
Otsuste aluscks voivad olla iiksnes pohjused voi toendid,
mille kohta huvitatud isikutel on olnug voimalik esitada oma
seisukoht.”

29 — ,Kui amet leiab, ct otstarbekas on suuline menetlus, viiakse
see libi ameti omal algatusel voi menetluspoole taotlusel.”

30 — ,Laike 1 punkte b, ¢ ja d ei kohaldata, kui kaubamirk on
kasutamise kiigus muutunud neid kaupu véi teenuseid
cristavaks, mille jaoks registreerimist taotlctakse.”
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Ettepanek

59. Eeltoodut arvesse vottes teen Euroopa Kohtule ettepaneku

— tiihistada Esimese Astme Kohtu 3. oktoobri 2001. aasta otsus T-140/00: Zapf
Creation v. Siseturu Uhtlustamise Amet (New Born Baby);

— jdtta kiesolevas asjas esitatud hagi rahuldamata;

— mdista Zapf Creation AG-It vilja Esimese Astme Kohtu menetluse ja
apellatsioonimenetluse kohtukulud;

— jitta menetlusse astuja Uhendkuningriigi apellatsioonimenetlusega seotud
kohtukulud tema enda kanda.
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