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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
30. mirts 2006 "

Kohtuasjas C-259/04,

mille esemeks on EU artikli 234 alusel The Person Appointed by the Lord
Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the
Registrar of Trade Marks’i (Uhendkuningriik) 26. mai 2004. aasta otsusega esitatud
eelotsusetaotlus, mille edastas High Court of Justice (England & Wales) ja mis
saabus Euroopa Kohtusse 16. juunil 2004, menetluses

Elizabeth Florence Emanuel

versus

Continental Shelf 128 Ltd,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees A. Rosas, kohtunikud ]. Malenovsky, J.-P. Puissochet
(ettekandja), A. Borg Barthet ja U. Lohmus,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretir: vanemametnik L, Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 1. detsembri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades markusi, mille esitasid:

— Elizabeth Florence Emanuel, esindajad: barrister J. Hill, solicitor H. Evans ja
solicitor C. Daniel,

— Continental Shelf 128 Ltd, esindaja: barrister R. Hacon,

— Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: E. O'Neill, keda abistas barrister M. Tappin,

— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindaja: N. B. Rasmussen,

olles 19. jaanuari 2006. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jérgmise

otsuse

The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade
Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks’i (Lord Chancellor’i
poolt 1994. aasta kaubamairgiseaduse § 76 kohaselt médratud isik, kes on pédev
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lahendama kaubamirgiregistri otsuste peale esitatud kaebusi; edaspidi ,méédratud
isik”) eelotsusetaotlus puudutab ndukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/
EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide {thtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92) artikli 3 Igike 1 punkti g ja
artikli 12 16ike 2 punkti b tdlgendamist.

Nimetatud taotlus esitati moelooja E. F. Emanueli ja éritthingu Continental Shelf
128 Ltd (edaspidi ,CSL”) vahelise kohtuvaidluse raames. Selle vaidluse esemeks on
E. F. Emanueli poolt nimetatud driithingu vastu esitatud kaks taotlust, esiteks
vastulause suurtihtedega kirjutatud kaubamirgi ,ELIZABETH EMANUEL” (edas-
pidi ,kaubamirk ELIZABETH EMANUEL”) registreerimisele CSL-i toodetud
roivaste jaoks ning teiseks viiketihtedega, v.a suured algustihed, kirjutatud
kaubamargi ,Elizabeth Emanuel”, mille registreeris 1997. aastal iiks teine &riiihing,
kes selle hiljem CSL-ile voorandas (edaspidi ,kaubamirk Elizabeth Emanuel” voi
~registreeritud kaubamirk”), tithistamise taotlus.

Oiguslik raamistik

Direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 kohaselt:

,Jargmisi ei registreerita kaubamérgina ja kui nad on registreeritud, voib need
kehtetuks tunnistada:

1-3112



EMANUEL

g) kaubamirke, mis voivad oma olemuse tottu tildsust eksitada nditeks kaupade
voi teenuste laadi, kvaliteedi voi geograafilise péritolu osas;

Nimetatud direktiivi artikli 12 like 2 kohaselt:

,2Kaubamirgi v6ib tithistada [...] juhul, kui pérast selle registreerimise kuupéeva:

b) on kaubamirki selle omaniku poolt v6i tema loal nende kaupade vdi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud, kasutatud selliselt, et kaubamirk voib
avalikkust eksitada eelkdige konealuste kaupade véi teenuste olemuse, kvaliteedi
voi geograafilise péritolu osas.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Tuntud pulmardivaste moelooja E. F. Emanuel asutas 1990. aastal ettevotte nimega
»Elizabeth Emanuel”.
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E. F. Emanuel asutas 1996. aastal koos dritihinguga Hamlet International Plc
dritthingu Elizabeth Emanuel Plc (edaspidi ,EE Plc”). E. F. Emanuel andis viimati
nimetatud driithingule iile oma roivaste loomise ja miitigitegevuse koos ettevotte
koigi varadega, sh maineviidrtusega, ja kaubamirgi ,Elizabeth Emanuel”, mis
registreeriti 1997. aastal, registreerimistaotluse.

EE Plc andis 1997. aastal ettevotte, mainevédrtuse ja registreeritud kaubamargi ile
dritthingule Frostprint Ltd, kes muutis oma nime kohe Elizabeth Emanuel
International Ltd-ks (edaspidi ,EE International”). EE International vdttis tddle
E. F. Emanueli, kes aga lahkus to6lt kuu aega hiljem.

1997. aasta novembris andis EE International registreeritud kaubamirgi iile
dritthingule Oakridge Trading Ltd (edaspidi ,Oakridge”). Oakridge esitas 18. mirtsil
1998 kaubamargi ,ELIZABETH EMANUEL” registreerimise taotluse.

Selle taotluse peale esitati 7. jaanuaril 1999 vastulause. Sama aasta 9. septembril
esitati registreeritud kaubamérgi ,Elizabeth Emanuel” tiihistamise taotlus.

Vastulauset ja tiihistamistaotlust menetlenud Hearing Office jéttis need 17. oktoobri
2002. aasta otsusega rahuldamata pohjusel, et kuigi avalikkust on tegelikult eksitatud
ja segadusse aetud, on see seaduslik, kuna tegemist on varasemalt esialgse omaniku
nime all kditatud ettevdtte ja sellega seotud maineviirtuse tilemineku véltimatu
tagajérjega.
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Nimetatud otsuse peale esitati kaebus médratud isikule, kes ei suunanud asja High
Court of Justiceile edasi, hoolimata taotlusest, mille CSL, kellele kohtumenetluse
gjal anti iile registreeritud kaubamirk ja kaubamirgi ,ELIZABETH EMANUEL”
registreerimise taotlus, esitas 1994. aasta kaubamirgiseaduse (Trade Marks
Act 1994; edaspidi ,kaubamérgiseadus”) § 76 alusel, mis sitestab voimaluse saata
asi niimoodi edasi, kui médratud isik leiab, et asjas tdusetub {ildise tdhtsusega
oiguskiisimus.

Nagu ka Hearing Office’is, keskendus vaidlus kiisimusele, kas direktiivi 89/104
artikli 3 1oike 1 punkt g ja artikli 12 16ike 2 punkt b voivad olla CSL-i vastu esitatud
kaebuste alusteks.

Neil asjaoludel otsustas méératud isik menetluse peatada ning esitada Euroopa
Kohtule jirgmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas kaubamirk vdib oma olemuse tottu avalikkust eksitada ning kas selle
registreerimisest tuleb seetdttu [direktiivi 89/104] artikli 3 16ike 1 punkti g alusel
keelduda, kui esinevad jargmised asjaolud:

— kaubamirgiga seotud mainevidrtus on tile antud koos ettevottega, kes
valmistab nimetatud kaubamairgiga téhistatud kaupu;

— enne iileminekut tdhendas kaubamairk asjaomase avalikkuse markimisvédrse
osa jaoks seda, et teatud isik oli seotud kaubamirgiga tdhistatud kaupade
loomise v6i valmistamisega;
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— pérast tileminekut esitas omandaja kaubamérgi registreerimise taotluse ja

— taotluse esitamise gjal arvas mérkimisvddrne osa asjaomasest avalikkusest
ekslikult, et kaubamérgi kasutamisest tulenevalt on konkreetne isik endiselt
seotud kaubamirgiga téhistatud kaupade loomise voi valmistamisega, ning
toendoliselt mojutas see arvamus selle osa avalikkuse tarbimiskéitumist?

2. Kui esimesele kiisimusele ei saa tingimusteta jaatavalt vastata, siis milliseid muid
asjaolusid tuleb lisaks arvesse votta, hindamaks, kas kaubamérk voéib oma
olemuse tottu avalikkust eksitada ja kas selle registreerimisest tuleb seetottu
[direktiivi 89/104] artikli 3 16ike 1 punkti g alusel keelduda, ning eelkoige, kas
tihtsust omab asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tdendoliselt kahaneb?

3. Kas registreeritud kaubamérk voib olla omaniku poolt v6i tema loal kasutamise
tottu avalikkust eksitav ning seetottu [direktiivi 89/104] artikli 12 loike 2
punkti b alusel tithistamisele kuuluv, kui esinevad jirgmised asjaolud:

— registreeritud kaubamiirk ja sellega seotud maineviértus on tile antud koos
ettevdttega, kes valmistab nimetatud kaubamérgiga tdhistatud kaupu;

— enne iileminekut tdhendas kaubamairk asjaomase avalikkuse markimisvédrse
osa jaoks seda, et teatud isik on seotud kaubamirgiga tdhistatud kaupade
loomise v6i valmistamisega;
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— piérast tileminekut esitati registreeritud kaubamirgi tithistamise taotlus ja

— taotluse esitamise gjal arvas mérkimisvidrne osa asjaomasest avalikkusest
ekslikult, et kaubamirgi kasutamisest tulenevalt on konkreetne isik endiselt
seotud kaubamérgiga téhistatud kaupade loomise vdi valmistamisega, ning
toendoliselt mojutas see arvamus selle osa avalikkuse tarbimiskiitumist?

4. Kui kolmandale kiisimusele ei saa tingimusteta jaatavalt vastata, siis milliseid
muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse votta, hindamaks, kas kaubamirk voib selle
omaniku poolt vdi tema loal kasutamise tottu avalikkust eksitada ja kas see on
seetottu [direktiivi 89/104] artikli 12 Idike 2 punkti b alusel tiihistamisele
kuuluy, ning eelkoige, kas tihtsust omab asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul
toendoliselt kahaneb?”

Kohtujuristi ettepanekust ajendatud miérkused

E. F. Emanuel esitas 22. veebruari 2006. aasta kirjas mérkused kohtujuristi
ettepaneku kohta. Ta toi vélja tolgendusvead, mida kohtujurist olevat teinud —
esiteks direktiivi 89/104 artiklite 3 ja 12 osas ning teiseks Euroopa Kohtu varasemate
kohtulahendite osas.
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Kuna Euroopa Kohtu pohikiri ega kodukord ei nde pooltele ette voimalust esitada
mirkusi kohtujuristi ettepaneku kohta (vt 4. veebruari 2000. aasta médrus
kohtuasjas C-17/98: Emesa Sugar, EKL 2000, lk [-665, punkt 2), ei vaadata
E. F. Emanueli mérkusi ldbi.

Euroopa Kohus voib siiski omal algatusel, kohtujuristi ettepanekul voi poolte
taotlusel vastavalt kodukorra artiklile 61 madrusega suulise menetluse uuendada, kui
ta leiab, et puudub piisav selgus voi et kohtuasja peab lahendama, toetudes
argumendile, mille {ile pooled vaielnud ei ole (vt 19. veebruari 2002. aasta otsus
kohtuasjas C-309/99: Wouters jt, EKL 2002, 1k 1-1577, punkt 42, ja 14. detsembri
2004. aasta otsused kohtuasjas C-434/02: Arnold André, EKL 2004, 1k 1-11825,
punkt 27, ja kohtuasjas C-210/03: Swedish Match, EKL 2004, 1k [-11893, punkt 25).

Kéesoleval juhul leiab Euroopa Kohus, et ta omab kogu vajalikku teavet esitatud
kiisimustele vastamiseks. Seega suulist menetlust miérusega ei uuendata.

Eelotsuse kiisimuste vastuvoetavus

Enne esitat“ud kiisimustele vastamist tuleb uurida, kas médratud isikut tuleb lugeda
kohtuks EU artikli 234 tihenduses.

Et hinnata, kas organ kujutab endast kohut nimetatud sitte tihenduses — kiisimus,
mis kuulub tiksnes {ihenduse diguse valdkonda —, votab Euroopa Kohus arvesse
jargmisi asjaolusid kogumis: organi oiguslik alus, alalisus, otsuste kohustuslikkus,
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menetluse voistlevus, digusnormide kohaldamine organi poolt ning tema soltumatus
(vt eelkdige 30. juuni 1966. aasta otsus kohtuasjas 61/65: Vaassen-Gdobbels,
EKL 1966, 1k 377 ja 380; 17. septembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-54/96:
Dorsch Consult, EKL 1997, 1k [-4961, punkt 23, ja 2. mirtsi 1999. aasta otsus
kohtuasjas C-416/96: Nour Eddline El-Yassini, EKL 1999, lk [-1209, punkt 17).

Maédératud isik sai volitused kaubamérgiseaduse alusel.

Nimetatud seaduse §-de 76 ja 77 kohaselt voib Comptroller-General of Patents,
Designs and Trade Marks'’i (teise nimetusega Registrar of Trade Marks) otsuste
peale kaevata madratud isikule, kelle nimetab Lord Chancellor pérast konsulteeri-
mist Lord Advocate’iga. Inglismaal ja Walesis jagab méératud isik oma péddevust
High Court of Justice’iga ning Sotimaal Court of Session’iga.

Hagejal on 6igus valida, millisele 6igustméistvale instantsile oma kaebus esitada.
Madratud isik voib siiski teatud juhtudel otsustada saata asi edasi High Court of
Justice’ile, eelkdige juhul, kui ta leiab, et asjas tousetub {ildise tdhtsusega
oiguskiisimus.

Maédratud isik on alaline organ, kes kaubamairgiseaduse alusel ja vastavalt 2000. aasta
kaubamérgiméadruse (Trade Marks Rules 2000) artiklites 63-65 sitestatud
menetlusnormidele lahendab 6iguskiisimusi. Menetlus on voistley. Madratud isiku
otsused on kohustusliku jéuga ning tldjuhul 16plikud, kui erandkorras ei esitata
nende suhtes seaduslikkuse kontrolli (judicial review) taotlust.
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Oma volituste teostamisel on méédratud isikul samad soéltumatuse tagatised mis
kohtunikel.

Koigist eespool toodud asjaoludest tulenevalt tuleb méératud isikut pidada kohtuks
EU artikli 234 tdhenduses ning seega on eelotsuse kiisimused vastuvoetavad.

Kaks esimest kiisimust

Oma kahe esimese kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada saada, millistel tingimustel voib kaubamdrgi registreerimisest keelduda
pohjusel, et see voib direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punkti g tihenduses oma
olemuse tottu avalikkust eksitada, kui selle kaubamérgiga seotud mainevédrtus on
koos nimetatud kaubamirgiga tdhistatud kaupu valmistava ettevottega tile antud
ning kui nimetatud kaubamirk, mis kattub nende kaupade looja ja neid esimesena
valmistanud isiku nimega, on varem registreeritud teistsugusel graafilisel kujul.

Euroopa Kohtule esitatud mdrkused

Eelotsusetaotluse esitanud kohus ei lilkka otseselt tagasi kumbagi kiesolevas asjas
esitatud seisukohta. Ta leiab iithelt poolt, et iildine huvi eeldab, et kaubamirk ei
tohiks moistlikult tihelepanelikuks ja arukaks peetavat keskmist tarbijat eksitada,
ning teiselt poolt, et {ildise huviga on siiski kooskdlas lubada ettevotte ja
mainevddrtuse miiiki ja tileminekut koos nendega seotud kaubamérkidega.
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Pohikohtuasja hageja E. F. Emanuel tugineb sellele, et direktiivi 89/104 artikli 3
like 1 punktis g tagatud tarbijakaitset puudutav iildine huvi on iilekaalukas.
Konealuse sitte kohaldamiseks piisab, kui esineb vihemalt toeline oht, et vaidlus-
aluse kaubamirgi kasutamine eksitab nende kaupade vdi teenuste, mille jaoks
kaubamairgi registreerimist taotletakse, keskmist tarbijat nende péritolu osas ja
mojutab tarbija ostuotsuseid. Sellise ohu esinemine soltub asjaoludest, mistottu
tuleb koiki eksimist tdendoliseks muutvaid asjaolusid arvesse votta.

Pohikohtuasja hageja leiab, et kuna segiajamise tdendosus on tdéendatud, ei ole
tihtsust sellel, et mainevidirtus ja kaubamérk on tile antud ettevotjale, kes arvab, et
tal on selle kaubamirgi kasutamiseks Sigus.

Pohikohtuasja kostja CSL viidab, et direktiivi 89/104: artikli 3 16ike 1 punkt g ei tee
kaubamairkidel vahet selle pohjal, kas need kattuvad isiku nimega vdi mitte. Ainus
asjaomane kriteerium on see, et otsustataks objektiivselt, kas kaubamirgid véivad
oma olemuse tottu avalikkust eksitada vé6i on muutunud avalikkust eksitavaks,
pohjustades eelkoige teiste kaupadega segiajamist.

Pohikohtuasja kostja sonul pohineb E. F. Emanueli argument keskmise tarbija puhul
esineva segiajamise toendosuse kohta Euroopa Kohtu praktikal, mis késitleb
erimdérusi ning mida ei saa kohaldada direktiivi 89/104 tolgendamisele.

Mis puudutab nimega kattuva kaubamérgi tajumist keskmise tarbija poolt, siis leiab
CSL, et eelkoige moe valdkonnas teab tarbija, et drinimi jddb seotuks ettevotte
valmistatavate kaupadega ning ettevote voidakse iile anda koos selle nimega.
Nimetatud 4dritthingu sonul kehtib see samuti pagarite, viilnamarjakasvatajate voi
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luksuskaupade valmistajate kohta. Seega ei tekita drinime {ileminek iseenesest
automaatselt segadust, olenemata sellest, kas {ileminekuga kaasneb avalikkuse
teavitamine vo6i mitte.

CSL rohutab eriti, et kui E. F. Emanueli argumendiga noustuda, ei oleks voimalik
ettevotet tile anda koos mainevidrtuse ja ettevottes valmistatavate kaupade
kaubamairgi iileminekuga. Ettevotte tileandmisvddrtus soltub tihtipeale peamiselt
tileantavast kaubamadrgist.

Uhendkuningriigi valitsuse arvates on artikli 3 16ike 1 punkti g eesmirk viltida
selliste kaubamadrkide registreerimist, mis eksitavad avalikkust mitte regist-
reerimisega seotud kaupade voi teenuste péritolu voi selle péritolu omaduste osas,
vaid kaupade voi teenuste endi omaduste osas.

Seda sitet ei ole loodud eesmirgiga voimaldada kaubamirgi keelamine lihtsalt
sellepdrast, et asjaomased kaubad ei vasta kvaliteeditaseme osas ostja ootustele, kas
selle totty, et teatud isik ei osale enam nende kaupade loomisel ja valmistamisel, v6i
monel muul pohjusel. Kuigi kaubamérk peab vdimaldama tagada, et kaubad
périnevad konkreetselt ettevotjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest, ei kajasta
kaubamirk {ildiselt seda kvaliteeti ennast.

Uhendkuningriigi valitsus viidab, et avalikkus teab, et teatud kaubamarki kandvate
kaupade kvaliteet vib varieeruda, mis v&ib tuleneda kaubamérgi omaniku otsusest,
omaniku voi juhtkonna vahetumisest voi loome- v6i tootmisosakonnas toimunud
muutustest. Kaubamirgi omaniku vahetumine ei saa seega keskmist tarbijat
eksitada.
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Euroopa Uhenduste Komisjon nendib esiteks, et Euroopa Kohtul ei ole siiani olnud
voimalust télgendada direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punkti g juhtumi puhul, kus
kaubamirk v6ib oma olemuse tottu avalikkust eksitada, ning seega ei ole kohus veel
kindlaks teinud selle sittega kaitstavat avalikku huvi, mis voib erineda sellest, mida
on analiiiisitud seoses muude registreerimisest keeldumise absoluutsete pdhjustega,
mida uuriti 4. mai 1999. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-108//97 ja C-109/97:
Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779), 18. juuni 2002. aasta otsuses
kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk 1-5475) voi 6. mai 2003. aasta otsuses
kohtuasjas C-104/01: Libertel (EKL 2003, lk I-3793).

Komisjon meenutab siiski, et Euroopa Kohus on kindlaks teinud kaubamirgi
peamise eesmirgi, mis on tagada tarbijale v6i loppkasutajale see, et kaubamirgiga
tihistatud kaup véi teenus on teatud péritolu, nii et tarbija vdi 16ppkasutaja saab
kénealuse kauba vdi teenuse voimaliku segiajamise ohuta seda eristada teist péritolu
kaubast v6i teenusest. Et kaubamirk voiks seega tdita olulist osa moonutamata
konkurentsi siisteemis, mille loomine ja sdilitamine on asutamislepingu eesmirgiks,
peab kaubamirk tagama, et koiki sellega tahistatud kaupu toodetakse voi teenuseid
osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevotja kontrolli all (vt
eelkdige 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club,
EKL 2002, 1k 1-10273, punkt 48).

Komisjon jéreldab sellest, et see eesmirk ei tihenda, et tarbija peab olema
kaubamirgi alusel vdimeline valmistaja kindlaks tegema, vaid et kaubamirk tagab
selle, et kaubad on turule toodud kaubamirgi omaniku néusolekul.

Komisjon véidab ka, et pelgalt asjaolu, et kaubamérk kattub isiku nimega, ei téhenda,
et nimetatud isik on kaubamérgi omanikuga seotud voi et sellist seost tuleks eeldada,
ning seega ei saa jireldada, et nimetatud isik seda kaubamairki kandvate kaupade
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valmistamisel osaleb. Komisjon leiab, et seda argumenti kinnitab Euroopa Kohtu
arutluskdik 16. septembri 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-404/02: Nichols
(EKL 2004, 1k 1-8499), mille kohaselt isiku nimele ei kohaldata iihtegi kauba-
madrgidiguse erinormi.

Lisaks leiab komisjon, et keskmist tarbijat voidakse direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1
punkti g tihenduses eksitada isiku nimega kattuva kaubamairgiga vaid siis, kui
milligistrateegiaga pannakse ta uskuma, et see isik osaleb asjaomase kaubamirgiga
tihistatud kauba valmistamisel, kuigi ta ei ole enam kuidagi seotud nimetatud
kaubamirgi omanikuga.

Kaik Euroopa Kohtule mirkusi esitanud huvitatud isikud leiavad, et sellel, kui palju
aega on moodas sellest, kui isik, kelle nimega kaubamirk kattub, ei ole enam
kaubamirgi omanik, ei ole tdhtsust selles kiisimuses, kas see kaubamirk voib
eksitada keskmist tarbijat voi mitte.

Euroopa Kohtu hinnang

Direktiivi 89/104 artikkel 2 sisaldab selle direktiivi seitsmendas pohjenduses néidiste
loetlemiseks nimetatud loetelu tdhistest, mis vdivad kaubamérgi moodustada, kui
selliste tihiste pohjal on vdimalik eristada {ihe ettevdtja kaupu voi teenuseid teiste
ettevotjate omadest, st kui need téhised voivad tdita kaubamérgi tilesannet téhistada
péritolu. See loetelu viitab sonaselgelt isikunimedele (eespool viidatud kohtuotsus
Nichols, punkt 22).
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Pealegi, nagu on meenutanud komisjon, et kaubamirk voiks tiita olulist osa
moonutamata konkurentsi siisteemis, mille loomine ja séilitamine on asutamisle-
pingu eesmirk, peab kaubamirk tagama, et koiki sellega tdhistatud kaupu
toodetakse voi teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse
ettevotja kontrolli all (vt eelkdige eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club,
punkt 48).

Niisugusel kaubamirgil nagu ,ELIZABETH EMANUEL” voib olla see {ilesanne
eristada iihe ettevotja valmistatud kaupu, eriti kui nimetatud kaubamirk on
konealusele ettevotjale tile antud ning ta valmistab esialgu konealust kaubamarki
kandnud kaupadega sama liiki kaupu.

Mis puudutab siiski isiku nimega kattuvat kaubamirki, siis tuleb avaliku korra
huvides ehk tarbijakaitse tottu, mis digustab direktiivi 89/104 artikli 3 loike 1
punktis g sitestatud keeldu registreerida kaubamirki, mis voib avalikkust eksitada,
arutleda segiajamise tdendosuse iile, mida selline kaubamirk voib keskmise tarbija
seisukohalt podhjustada, eelkdige kui isik, kelle nimega kaubamirk kattub,
personifitseeris algselt seda kaubamarki kandvaid kaupu.

Direktiivi artikli 3 16ike 1 punktis g sitestatud registreerimisest keeldumise juhud
eeldavad siiski, et leitakse, et esineb tegelik eksitamine voi piisavalt tdsine tarbija
eksitamise oht (4. mértsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-87/97: Consorzio per la
tutela del formaggio Gorgonzola (EKL 1999, lk 1-1301, punkt 41).

[-3125



48

49

50

51

KOHTUOTSUS 30.3.2006 — KOHTUASI C-259/04

Kuigi kéesolevas asjas voib kaubamérki ,ELIZABETH EMANUEL” kandva rdiva
ostmisel keskmist tarbijat mojutada ettekujutus, et pohikohtuasja hageja on selle
roiva loomisel osalenud, tagab nimetatud réiva omadused ja kvaliteedi kaubamirgi
omanikuks olev ettevtja.

Jarelikult, nimetust Elizabeth Emanuel ei saa iseenesest lugeda selliseks, mis voib
oma olemuse tottu avalikkust eksitada sellega téhistatud kauba laadi, kvaliteedi vi
péritolu osas.

Siseriiklik kohus peab seevastu uurima, kas tegemist ei ole sellega, et kaubamérgi
~ELIZABETH EMANUEL” registreerimise taotluse esitanud ettevdtja soovib
kaubamirgi esitlemisel panna tarbijaid uskuma, et E. F. Emanuel on jitkuvalt
nimetatud kaubamérki kandvate kaupade looja voi et ta osaleb nende loomisel.
Sellisel juhul oleks tegemist kdiguga, mida voiks pidada pettuseks, kuid mida ei saa
kisitleda eksitamisena direktiivi 89/104 artikli 3 tihenduses, ning mis seetdttu
kaubamirki ennast ei mdjuta, ega mojuta seega ka selle registreerimise voimalust.

Jarelikult tuleb kahele esimesele kiisimusele vastata, et sellise kaubamirgi regist-
reerimisest, mis kattub seda kaubamérki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena
valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu téttu keelduda pdhjendusel, et
see voib direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punkti g tihenduses avalikkust eksitada,
eelkoige juhul, kui selle kaubamérgiga, mis varem oli registreeritud teistsugusel
graafilisel kujul, seotud mainevdirtus on tile antud koos selle kaubamirgiga
tihistatud kaupu valmistava ettevottega.
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Kaks viimast kiisimust

Kahe viimase kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada
saada, millistel tingimustel voib kaubamargi tiihistada pohjusel, et see kaubamirk on
muutunud avalikkust eksitavaks direktiivi 89/104 artikli 12 ldike 2 punkti b
tihenduses, kui selle kaubamérgiga seotud mainevdértus on {ile antud koos sellega
tihistatud kaupu valmistava ettevottega ja kui see kaubamérk kattub kaupu loonud
ja neid esimesena valmistanud isiku nimega.

Kuna direktiivi 89/104 artikli 12 16ike 2 punktis b sitestatud tiithistamise tingimused
on samased nimetatud direktiivi artikli 3 1dike 1 punktil g pohinevate regist-
reerimisest keeldumise tingimustega, mille analiitisi késitleb kahele esimesele
kitsimusele antud vastus, tuleb kahele viimasele kiisimusele vastata, et sellist
kaubamarki, mis kattub seda kaubamirki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena
valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tottu tithistada pohjendusel, et
direktiivi 89/104 artikli 12 16ike 2 punkti b tihenduses on nimetatud kaubamark
muutunud avalikkust eksitavaks, eelkdige juhul, kui selle kaubamirgiga seotud
mainevddrtus on iile antud koos selle kaubamdrgiga tdhistatud kaupu valmistava
ettevottega.

Kohtukulud

Et pdhikohtuasja poolte jaoks on kiesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja {iks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik
kohus. Euroopa Kohtule mirkuste esitamisega seotud kulusid, v.a poolte
kohtukulud, ei hiivitata.
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Esitatud pohjendustest ldhtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Sellise kaubamiirgi registreerimisest, mis kattub seda kaubamirki kand-
vaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa
ainult selle asjaolu téttu keelduda péhjendusel, et see v6ib ndukogu
21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
liikmesriikide digusaktide ithtlustamise kohta artikli 3 loike 1 punkti g
tihenduses avalikkust eksitada, eelkdige juhul, kui selle kaubamiirgiga, mis
varem oli registreeritud teistsugusel graafilisel kujul, seotud maineviértus
on iille antud koos selle kaubamirgiga tihistatud kaupu valmistava
ettevottega.

2. Sellist kaubamiirki, mis kattub seda kaubamiirki kandvaid kaupu loonud ja
neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu téttu
tithistada pdhjendusel, et direktiivi 89/104 artikli 12 16ike 2 punkti b
tihenduses on nimetatud kaubamirk muutunud avalikkust eksitavaks,
eelkoige juhul, kui selle kaubamirgiga seotud maineviiirtus on iile antud
koos selle kaubamiirgiga tihistatud kaupu valmistava ettevottega.

Allkirjad
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