BOVEMI!] VERZEKERINGEN

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

ELEANOR SHARPSTON
esitatud 30. mirtsil 2006

1. Kdesoleva kohtuasja aluseks on Bovemij
Verzekeringen NV (edaspidi ,Bovemij”)
poolt Benelux-Merkenbureau'le (edaspidi
»Beneluxi kaubamirgiamet”) esitatud avaldus
tihise EUROPOLIS registreerimiseks sona-
mirgina teatavatesse klassidesse kuuluvate
teenuste jaoks. Kohtuasi puudutab eelkoige
tingimusi, mille korral kaubamirk voib
omandada kasutamise kiigus eristusvGime
kaubamirgidirektiivi 2 artikli 3 16ike 3 tihen-
duses.

Asjakohased ithenduse digusnormid

2. Kaubamirgidirektiivi artikli 1 kohaselt
kohaldatakse direktiivi kdigi kaupade ja
teenustega seotud kaubamirkide suhtes,
a) mis on registreeritud voi mille regist-
reerimiseks on esitatud avaldus liikmesriigis
voi b) mis on registreeritud voi mille regist-
reerimiseks on esitatud avaldus Beneluxi

1 — Algkeel: inglise.

2 — 21. detsembri 1988. aasta esimene néukogu direktiiv 89/104/
EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide (ht-
lustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviiljaanne 17/01,
1k 92).

kaubamirgiametis voi c¢) mille rahvusvahe-
line registreerimine kehtib liikmesriigis.

3. Artikli 3 Idige 1 néeb ette:

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

L.

b) kaubamairke, mis ei ole teistest eristata-
vad [modiste ,eristatavus” asemel on
edaspidi kasutatud tipsemat vastet
seristusvéime”};

c¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sel-
listest markidest voi tihistest, mis tdhis-
tavad kaubanduses sorti, kvaliteeti,
kvantiteeti, otstarvet, viirtust, geograa-
filist paritolu voi kaupade tootmise véi
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teenuste pakkumise aega vo6i muid
kauba voi teenuse omadusi;

d) kaubamirke, mis koosnevad ainult mar-
kidest voi tihistest, mis on muutunud
tavapiraseks igapievases keelekasutuses
voi heausksetes ja kindlakskujunenud
kaubandustavades;

[...]”

4. Artikli 3 loike 3 esimene lause nieb ette,
et:

»Kaubamirgi registreerimisest ei keelduta ja
seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt l6ike 1
punktile b, ¢ vdi d, kui kaubamirk on enne
registreerimistaotluse esitamise kuupéeva ja
pérast selle kasutamist omandanud eristus-
voime.”

5. Loetavuse huvides viitan artikli 3 16ikes 3
satestatud tingimusele selliselt, et kaubamirk
peab olema omandanud ,kasutamise kiigus
eristusvoime”.
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6. Uhenduse kaubamirk on reguleeritud
miirusega nr 40/94°,

7. Uhenduse kaubamirgi miiruse artikli 7
l6ike 1 punktid b~d on sonastatud identselt
kaubamirgidirektiivi artikli 3 ldike 1
punktidega b—d.

8. Artikli 7 l6ikes 2 on siitestatud, et artikli 7
16iget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et
registreerimata jatmise pohjused esinevad
ainult teatavas {ihenduse osas. Kaubamirgi-
direktiivi artiklis 3 ei ole samaviirset sitet.

9. Artikli 7 loikes 3, mis vastab direktiivi
artikli 3 loikele 3, sitestatakse, et regist-
reerimisest ei keelduta artikli 7 loike 1 alusel,
kui kaubamirk on kasutamise kdigus muu-
tunud neid kaupu vdi teenuseid eristavaks,
mille jaoks registreerimist taotletakse.

3 — Néukogu 20. detsembri 1993. aasta miirus (EU) nr 40/94
ithenduse kaubamirii kohta (EUT 1994, L 11, |k 1; ELT
eriviljaanne 17/01, 1k 146) (edaspidi .ihend kaubamirgi
miirus”).
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Asjakohased Beneluxi 6igusnormid

10. Eenvormige Beneluxwet op de merken'i
(Beneluxi iihtne kaubamirgiseadus, edaspidi
~BMW”) kohaselt tuleb kaubamirgitaotlused
Beneluxis esitada Beneluxi kaubamirgiame-
tile. Kui kaubamirk antakse, kehtib see kogu
Beneluxi territooriumil.

11. BMW artikli 6bis 16ike 1 punktis a* on
sitestatud, et registreerimisest keeldutakse,
kui esitatud tihis ei saa olla kaubamirgiks
artikli 1 tihenduses, ,eelkdige eristusvoime
puudumise tottu Pariisi konventsiooni artik-
li 6quinquies 16ike B alapunkti ii tihenduses”.

12. Toostusomandi kaitse Pariisi konvent-
siooni nimetatud artikkel sitestab asjakoha-
ses ulatuses:

»B. Kaubamirkide registreerimise, millele
kiesoleva artikli kehtivus laieneb, voib tagasi

4 — Eelotsusetaotluse kohaselt on kaubamirgidirektiivi artikli 3

16ike 1 punktide a—d sonastus inkorporeeritud BMW artik-

li 6bis loike 1 redaktsiooni, mis joustus 2004. aastal parast

{ihtse kaubamirgiseaduse 11. detsembri 2001. aasta muutmise

rotokolli muutmist (edaspidi ,2001. aasta protokoll”). Samas

eiab eelotsusetaotluse esitanud kohus, et selle ja eelmise
redaktsiooni vahel ei ole sisulist erinevust.

likata voi kehtetuks tunnistada ainult jarg-
mistel juhtudel:

ii) kui neil puudub tiielikult eristusvoime voi
need koosnevad ainult sellistest mirkidest
v6i tdhistest, mis tihistavad kaubanduses
sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, viar-
tust, geograafilist péritolu voi kaupade toot-
mise aega, vdi kui need on muutunud
tavapiraseks igapdevases keelekasutuses voi
heausksetes ja kindlakskujunenud kauban-
dustavades riigis, kus kaitset taotletakse.”

13. Konealusel ajal ei olnud kaubamirgidi-
rektiivi artikli 3 1oiget 3 BMW-sse iile
voetud, ehkki kasutamise kdigus eristus-
voime omandamise kontseptsiooni oli ilm-
selt Beneluxi kaubamirkide hindamisel
kohaldatud. ®

5 — Pirast seda lisati BMW-sse 2001. aasta protokolliga uus
artikkel 14¢er, milles sitestatakse: ,Kohtud vbivad otsustada, et
registreeritud kaubamirk on omandanud kasutamise kiigus
eristusvdime”. Artikkel 14ter jdustus 1. jaanuaril 2004.
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14. Menetluse kiigus ilmnes, et BMW artik-
li 13C loige 1 (ehkki seda eelotsusetaotluses
ei mainita) on samuti asjakohane. Selles
sdtestatakse:

»Ainudigus iihes Beneluxi territooriumi riigi-
voi piirkondlikus keeles viljendatud kauba-
margile laieneb automaatselt selle tolkele
teistesse nimetatud keeltesse.” ®

Pohikohtuasi ja eelotsuse kitsimused

15. 1997. aasta mais esitas Bovemij tdhise
EUROPOLIS sdnamirgina registreerimise
taotluse jargmistesse klassidesse kuuluvate
teenuste jaoks: kindlustus; rahalised, finants-
ja kinnisvaratehingud, transport (veondus),
kaupade pakendamine ja ladustamine ning
reiside korraldamine.

16. 1997. aasta oktoobris teatas Beneluxi
kaubamirgiamet Bovemijle oma esialgsest
keeldumisest kaubamirki registreerida péh-
jusel, et tihisel EUROPOLIS puudub selli-
sena eristusvdime.

6 — Vt 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99:
Koninklijke KPN Nederland NV (edaspidi .Postkantoor”)
(EKL 2004, ik 1-1619, punkt 13), milles see site on tiielikult
ara toodud).
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17. 1998. aasta aprillis esitas Bovemij nime-
tatud esialgse keeldumise peale vaide selle
alusel, et Bovemij tiitarettevbtja Europolis
BV on diguspiraselt kasutanud asjaomast
tihist majanduskiibes kaubamirgina alates
1988. aastast.

18. 1998. aasta mais avaldas Beneluxi kauba-
mirgiamet, et Bovemij vaie ei anna alust
muuta kaubamirgiameti esialgset keeldumis-
otsust, ning teavitas Bovemij'd oma ,lopli-
kust keeldumisest” tihist registreerida.

19. Bovemij esitas Madalmaade Gerechtshof
te 's-Gravenhage'le (Haagi apellatsiooniko-
hus) kaebuse, milles palus kohustada Bene-
luxi kaubamirgiametit taotletavat tihist
registreerima eelkoige selle alusel, et tihisel
EUROPOLIS on eriomane eristusvime, ja
teise vdimalusena selle alusel, et tihis on
enne kaubamirgitaotluse esitamist kasuta-
mise kdigus kinnistunud.

20. Gerechtshof leiab, et tihis EUROPOLIS
koosneb ainult sellistest mirkidest ja tihis-
test, mis tidhistavad kaubanduses teenuse
omadusi, ning et sel tihisel puudub igasu-
gune eriomane eristusvdime.
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21. Omandatud eristusvdoime suhtes mirgib
Gerechtshof, et pooled on eriarvamusel
tingimuste osas, mille puhul voib tihis
kasutamise kaigus omandada eristusvoime.
Beneluxi kaubamirgiamet viidab, et kasuta-
mise kiigus peab asjaomane avalikkus hak-
kama tihist kaubamirgina tajuma kogu
Beneluxi territooriumil, st koigis kolmes
Beneluxi riigis. Bovemij viidab, et kui muud
tingimused on tiidetud, piisab sellest, et
tahist tajub kaubamirgina asjaomane avalik-
kus Beneluxi territooriumi iihel olulisel osal,
kiesolevas kohtuasjas ainult Madalmaades.

22. Sellest tulenevalt on Gerechtshof esita-
nud Euroo?a Kohtule jargmised eelotsuse
kiisimused:

»1. Kas kaubamairgidirektiivi artikli 3 16i-
get 3 tuleb tdlgendada selliselt, et
nimetatud ldike tihenduses eeldab
(kdesoleval juhul Beneluxi kaubamairgi)
kasutamise kiigus eristusvdime oman-
damine seda, et enne registreerimistaot-
luse esitamist on asjaomane avalikkus
hakanud kasutamise kiigus tihist

7 — Eel aotluse tekstis b pealkirja kilsi 17 eraldi
kiisimus, mille siseriiklik kohus on esitanud Cour de justice
Benelux'ile. Olen seetdttu eelotsusetaotluse kiisimused 2-4
imber nimetanud kiisimusteks 1-3 ja viitan neile kidesolevas
ettepanekus edaspidi niimoodi.

tajuma kaubamirgina kogu Beneluxi
territooriumil, st Belgias, Luksemburgis
ja Madalmaades?

Kui vastus esimesele kiisimusele on eitav:

2. Kas kaubamirgidirektiivi artikli 3 16i-
kes 3 sitestatud registreerimistingimus,
nagu seda peetakse silmas nimetatud
loikes, on tdidetud siis, kui asjaomane
avalikkus on tihise kasutamise kiigus
hakanud seda tajuma kaubamirgina
Beneluxi territooriumi olulisel osal, ja
kas selleks oluliseks osaks vdivad olla
nditeks iiksnes Madalmaad?

3. a) Kas hinnates tihise — mis koosneb
ithe liikmesriigi territooriumil (voi
nagu kiesoleval juhul Beneluxi ter-
ritooriumil) kasutatava iithe amet-
liku keele iithest vdi mitmest sénast
— kasutamise kiigus omandanud
eristusvoimet kaubamairgidirektiivi
artikli 3 loike 3 tihenduses, tuleb
arvesse votta selle territooriumi
erinevaid keelealasid?

b) Kas siis, kui teised registreerimistin-
gimused on tiidetud, piisab kauba-
mirgi registreerimiseks sellest, kui
tahist tajub kaubamairgina iihe liik-
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mesriigi (voi nagu kiesoleval juhul
Beneluxi territooriumi) selle keele-
ala olulise osa avalikkus, milles
asjaomane keel on ametlikuks kee-
leks?”

23. Kirjalikke miarkusi on esitanud Bovemij,
Beneluxi kaubamirgiamet, komisjon ja
Madalmaad. Pooled ja komisjon olid koh-
tuistungil esindatud. Uhendkuningriik esitas
mirkused ainult kohtuistungil.

Hinnang

24. Esitatud kiisimused jagunevad kahte
rithma. Esiteks soovib eelotsusetaotluse esi-
tanud kohus teada, kas selleks, et hinnata,
kas tdhis on omandanud kasutamise kiigus
eristusvdime kaubamirgidirektiivi artikli 3
l6ike 3 tahenduses, tuleb arvesse vétta
asjaomase avalikkuse taju kogu Beneluxi
territooriumil (esimene kiisimus) véi kdigest
Beneluxi territooriumi olulisel osal (teine
kiisimus). Need kiisimused on sénastatud
kaubamirke puudutavate iildiste kiisimus-
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tena. Teiseks on eelotsusetaotluse esitanud
kohus tostatanud kaks kahtlust, mis puudu-
tavad konkreetselt sonamirke.® Neist tule-
nevad kiisimused puudutavad keelekogu-
konna tihtsust kasutamise kdigus omanda-
tud eristusvdoime hindamisel artikli 3 loike 3
tihenduses. Arvestades eelotsusetaotluse esi-
tanud kohtu menetluse eset, pean pohjenda-
tuks vastata koikidele esitatud kiisimustele
sonamirkide kontekstis.

Sissejuhatavad mdrkused

25. Algatuseks on kasulik vaadelda kolme
kiisimust. Esiteks, kuidas sobivad sénamir-
gid direktiivi siisteemi ja kuidas on Euroopa
Kohus neid tdlgendanud? Teiseks, mille
alusel on Euroopa Kohus otsustanud, et
kaubamirgil (ja eriti sonamairgil) ,puudub
eristusvoime” (artikli 3 16ike 1 punkt b) ja/véi
et see on kirjeldav (artikli 3 16ike 1 punkt ¢)?
Kolmandaks, milline on olnud Euroopa
Kohtu lihenemisviis ,kasutamise kiigus
omandatud eristusvoime” hindamisel artikli 3
l6ike 3 tdhenduses? Seejirel on vodimalik
esitada konkreetsete eelotsuse kiisimuste
osas analiiiis suhteliselt lithidalt.

8 — Kolmandas esitatud kiisimuses.
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Sonamdrgid

26. Kaubamirgidirektiivi artikli 3 loike 1
punkt b keelab registreerida ,kaubamirke,
millel puudub eristusvdime”.

27. Artikli 3 16ike 1 punkt c keelab regist-
reerida ,kaubamirke, mis koosnevad ainult
sellistest mirkidest véi tihistest, mis tihista-
vad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti,
otstarvet, viirtust, geograafilist piritolu [...]
voi muid kauba voi teenuse omadusi”.

28. Kaubamdrgidirektiivi kontekstis on vdi-
malik s6nu kasutada kahel viisil. Esiteks voib
sona voi sonakombinatsioon tihistada kauba
omadust vdi omadusi. Selliselt kasutatavad
sonad ei ole registreeritavad artikli 3 l6ike 1
punkti ¢ kohaselt. Nagu Euroopa Kohus on

juba otsustanud, puudub neil ka tingimata
konealuste teenuste osas igasugune eristus-
véime artikli 3 1oike 1 punkti b tihenduses. °
Teiseks voib sdona vdi sonakombinatsioon
identifitseerida kaupa (seejuures seda ka
vahel juhuslikult kirjeldades). Selline sona-
mirk on registreeritav kaubamirgina, sest
seda ei vilista artikli 3 16ike 1 punkt b ega ka
artikli 3 loike 1 punkt c.

29. Artikli 3 16ike 1 punkt c teenib kohtu-
praktika kohaselt konkreetset avalikku huvi,
nimelt seda, et kdiki mirke voi tihiseid, mis
voivad tihistada nende kaupade vdi teenuste
omadusi, mille suhtes registreerimist taotle-
takse, saaksid kéik vabalt kasutada. 1 Avalik
huvi mitte lubada kirjeldava sdnakombinat-
siooni registreerimist ja kaitsmist kauba-
mirgina on ilmne. Selline registreering
takistaks teistel ettevotjatel (ja seega potent-
siaalsetel konkurentidel) kasutada loomu-
likke moisteid tarbijatele oma toodete kirjel-
damisel ' ning paneks nad seega ebasood-
sasse konkurentsiolukorda. See oleks otseses
vastuolus kaubamirgidirektiiviga, milles

9 — Vt nt 6. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Postkan-
toor, punkt 86, ja 12. veebruari 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie (EKL 2004,
1k 1-1699, punkt 19).

10 — Kohtuotsus Campina Melkunie, punkt 35. Vt ka 4. mai
1999, aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97:
Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk 1-2779, punkt 25);
6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel
(EKL 2003, lk 1-3793, punkt 52).

11 — Vt 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01,
C-54/01 ja C-55/01: Linde (EKL 2003, Ik 1-3161, punktid 73
ja 74) ning kohtuotsus Campina Melkunie, punkt 36.
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sitestatakse osaline ihtlustamine selleks, et
korvaldada ,erinevusi, mis voivad takistada
kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise
vabadust ning moonutada konkurentsi iihis-
turul”. 1

Analiiiis artikli 3 ldike 1 punktide b ja c
alusel

30. Hinnates artikli 3 16ike 1 punktide b ja c
alusel, kas kaubamirk (vastavalt) ei ole
eristusvdoimeline voi kirjeldab kaupu véi
teenuseid, mille suhtes selle registreerimist
taotletakse, '* on oluline, kuidas tajub kauba-
mirki ,sihtrithm”. See sihtrilhm on miérat-

12 — P&hjendus 1.

13 — Arvestades avalikku huvi keelata kirjeldavate sénade ja
sdnakombinatsioonide registreerimine, ei ole vdib-olla iilla-
tav, et Euroopa Kohus ei nii iildiselt tegevat erilist vahet
artikli 3 loike 1 punktide b ja ¢ vahel. Nii hinnati
kohtuotsuses Postkantoor eristusviimet vastavalt artikli 3
Ioike 1 punktile b (vt niiteks punktid 29-35) ja samal ajal
arutati avaliku huvi iile artikli 3 I6ike 1 punkti ¢ alusel (vt
punktid 53-58). Uhenduse kaubamirgi miiruse vastavate
sitete kontekstis ei ole seisukoht nii selgepiiriline. Vaata
kohtujurist Jacobsi 10. aprilli 2003. aasta ettepanek
kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs.
Wrigley, milles tehti otsus 23. oktoobril 2003 (EKL 2003,
Ik 1-12447, ettepaneku punktid 51-53 ja seal viidatud
kohtupraktika).
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letud kui vastavas kaubandusvaldkonnas
tegutsevad isikud ja kdnealuste kaupade voi
teenuste keskmised tarbijad, kes on piisavalt

informeeritud ja maistlikult tihelepaneli-
kud. '*

31. Euroopa Kohus on méo6nnud, et tulene-
valt liikmesriikidevahelistest keelelistest, kul--
tuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest
erinevustest voib juhtuda, et kaubamirgil
ithes liifkmesriigis puudub eristusvéime véi ta
kirjeldab asjaomaseid kaupu voi teenuseid,
kuid teises mitte,'® ning selle voib teises
liikmesriigis jdrelikult 6iguspiraselt regist-
reerida. Lisaks on Euroopa Kohus hiljuti
otsustanud, et kaubamirgidirektiivi artikli 3
laike 1 punktidega b ja c ei ole vastuolus see,
kui liilkmesriigis registreeritakse tdhis, mis
koosneb teises liikmesriigis, kus sel tihisel
puudub eristusvdime, ridgitava keele sonast
voi sonadest, vilja arvatud juhul, kui siht-
rithm liikmesriigis, kus registreerimist taot-

14 — Vt kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 29, ja kohtuot-
sus Postkantoor, punkt 75.

15 — 9. mirtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas C-421/04: Matratzen
Concord (EKL 2006, Ik 1-2303, punkt 25), milles Euroopa
Kohus viitas analoogia alusel 26. novembri 1996. aasta
otsusele kohtuasjas C-313/94: Graffione (EKL 1996,
Ik 1-6039, punkt 22). Kohtuasi Graffione puudutas kauba-
mirgi petlikkust direktiivi artikli 12 l6ike 2 punkti b
tihenduses. Selles kontekstis vaadeldakse liikmesriikide
keeleliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete erinevuste mdju kohtu-
jurist Jacobsi 6. juuni 1996. aasta ettepanekus kohtuasjas
Graffione, ettepaneku punkt 10, ja koﬁtujurist Gulmanni
12. veebruari 2004. aasta ettepanekus kohtuasjas C-315/92:
Clinique, milles tehti otsus 9. septembril 2004. aastal
(EKL 1994, Ik 1-317, ettepaneku punkt 18).
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letakse, on voimeline nimetatud sdna voi
sonade tihendusest aru saama. '®

32. Teisisonu ei voi sdnu, mis kannavad
tihendust oma vdime tottu kirjeldada kaupu
voi teenuseid, registreerida kaubamirkidena,
kuid kui nad ei kanna keeleliste erinevuste
tottu tihendust, ei ole neil kirjeldavat
funktsiooni. Jarelikult ei takista artikli 3
16ige 1 nende registreerimist.

33. Seega tuleb artikli 3 16ike 1 punkti b ja/
v6i ¢ alusel hinnangut andes arvesse votta
sihtrithma keelelist voimet moista sdnast voi
sonadest koosneva tihise tihendust.

Artikli 3 loige 3

34. Otsustades, kas mirk on omandanud
kasutamise kiigus eristusvéime kaubamérgi-

16 — Kohtuotsus Matratzen Concord, punkt 26. Vaata ka kohtu-
jurist Jacobsi 24. novembri 2005. aasta ettepanek selles
kohtuasjas, punktid 46, 47 ja 50.

direktiivi artikli 3 l6ike 3 tihenduses, tuleb
pideval asutusel igakiilgselt hinnata kéiki
asjaolusid, mis vdivad tdendada, et kauba-
mirk on muutunud véimeliseks identifitsee-
rima asjaomast kaupa iihelt kindlalt ettevot-
jalt pdrinevana ning seega eristab seda teiste
ettevotjate kaupadest (v6i teenustest). 7

35. Kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee
leidis Euroopa Kohus, et hinnates maérgi
eristusvoimet artikli 3 16ike 3 alusel, tuleb
arvestada eelkdige jiargmisi tegureid: kauba-
mirgi turuosa; selle kaubamargi kasutamise
intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust;
ettevotja poolt selle edendamiseks kasutatud
ressursside ulatust; seda, kui suur osa siht-
rithmast identifitseerib selle kaubamargi
alusel konealused kaubad (vdi teenused)
iihelt kindlalt ettevotjalt pirinevatena, ning
kaubandus- ja todstuskodade voi teiste
erialaliitude poolt avaldatud seisukohti.'®
Need tegurid on seotud a) kaubamirgi
kasutamisega ja b) sellega, kas kasutamine

17 — Vt eespool 10. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsused
Windsurfing Chiemsee, punkt 49, ja Libertel, punkt 67.
Kohtuotsuse Libertel punEtid 62—67 sisaldavad libimoeldud
ja kasulikku analiiiisi, mis hdlmab kaubamirgi funktsioone,
sihtriithma mairatlust ja sibtrithma poolt kaubamirgi taju-
mist ning seda, kuidas kasutamise kiigus tuntuks muutumine
viib datud eristusvoi i

18 — Vt kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 51.
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voimaldab asjaomastel kaupmeestel ja tarbi-
jatel identifitseerida kaubad vdi teenused
iihelt kindlalt ettevétjalt parinevatena.

36. Hinnates igakiilgselt seda, kas kauba-
mirk on kasutamise kiigus eristusvéime
omandanud, tuleb arvesse vétta, kas asja-
omane sihtrithm v6i vidhemalt selle oluline
osa identifitseerivad selle kaubamirgi alusel
konealused kaubad (voi teenused) iihelt
kindlalt ettevdtjalt pirinevatena.'® Arvesse
tuleb votta asjaomaste kaupade ja teenuste
piisavalt informeeritud ja méistlikult tihele-
panelike keskmiste tarbijate eeldatavat
taju. 2°

37. Need artikli 3 ldike 3 kohaldamise
noéuded kattuvad sellega, mida Euroopa
Kohus on leidnud hindamise kohta artikli 3
loike 1 punktide b ja/voi ¢ alusel. See on
loogiline. Kui mirk ei ndi esmapilgul regist-
reeritav, kuna sihtriihm, kellel on méistlikul
maidral teavet ja moistlik tihelepanuvdime,
kalduks tajuma seda kui oma olemuselt
eristusvdimetut ja/voi kirjeldavat, tuleb

19 — Vt kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 52. Seejirel on
seda testi jarjekindlalt kohaldatud. Vt nt 18. juuni 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, 1k 1-5475,
punkt 61 jj). Kisitan mdistet .oluline” nii, et see ei tihenda
tingimata sihtriihma enamust, kuid igal juhul selle mirki-
misvairset osa.

20 — Vt kohtuotsus Philips, punkt 63.
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kiisida, kas kaubamirgi selline tajumine
konealuse sihtrithma poolt ei ole muutunud,
kuna kaubamirk on kasutamise kiigus
omandanud eristusvdime. *!

38. Kas sihtrithma keeleoskus (mis erinevalt
kohtuasjas Windsurfing Chiemsee tehtud
otsusest ei puuduta sonamirgi tegelikku
kasutamist ega selle seostamist tootega) on
oluline, kui hinnatakse seda, kas kaubamirk
on kasutamise kidigus omandanud eristus-
vdime? See soltub sellest, kas kasutatud s6nu
iiletildse mdisteti kirjeldavatena. Kui siht-
riihm ei moista sonade tihendust, ei ole
registreerimine artikli 3 16ike 1 alusel keela-
tud. Seetdttu ei ole vaja kaaluda, kas kauba-
mirk on omandanud kasutamise kiigus
eristusvoime artikli 3 loike 3 tihenduses.
Olukorras, kus registreerimise takistuseks on
asjaolu, et vastavad sonad tavaliselt kannavad
sihtriihma jaoks kirjeldavat tihendust, on

21 — Selles osas saab digustatult tdmmata paralleele iihelt poolt
kaubamirgidirektiivi artikli 3 Idigete 1 ja 3 ning teiselt poolt
thenduse kaubamirgi madruse artikli 7 loigete 1 ja 3
struktuuride vahel. Kuna loogiline struktuur on sama, véib
Esimese Astme Kohtu 30. mirtsi 2000. aasta otsust
kohtuasjas T-91/99: FordMotor Company vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EKL 2000, 1k II-1925, punkt 27)
méistlikult ka siin kohaldada. Samas ei tihenda see minu

arvates seda, et Esimese Astme Kohtu poolt kohtuotsuses

Ford esitatud ithenduse kaubamirgi mairuse territooriumi-

pohine télgendus tuleks i Gile kanda kaubamirgi-

direktiivi konteksti (vt allpool punkt 44).
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asjakohane uurida, kas s6namirk on nende
isikute jaoks sellest hoolimata omandanud
kasutamise kiigus eristusvéime ja on seega
artikli 3 l1ike 3 kohaselt registreeritav.

39. See lihenemisviis tuleneb minu hinnan-
gul artikli 3 tlesehitusest. Artikli 3 loige 3
seab tingimuse artikli 3 16ike 1 punktides b—d
loetletud registreerimisest keeldumise pdh-
justele. Seda sétet on vaja kohaldada juhtu-
del, kui on tuvastatud eristusvéime puudu-
mine artikli 3 loike 1 tihenduses. Seega on
seda kohaldamise korral maistlik kohaldada
samadel tingimustel, mida kasutati koige-
pealt eristusvdime puudumise tuvastamiseks.

40. Eeltoodut arvestades vaatlen alljirgne-
valt siseriikliku kohtu esitatud konkreetseid
eelotsuse kiisimusi.

Kiisimused 1 ja 2: hindamise territoriaalne
ulatus

41. Nende kahe kiisimusega tahetakse teada,
kas on kohane tugineda asjaomasele sihtriih-

male Beneluxi territooriumi iithes osas voi
kogu Beneluxi territooriumil.

42. Euroopa Kohus on juba kohtuasjas
General Motors * otsustanud, et kaubamiir-
gidirektiivi artikli 5 16ike 2 kohaldamisel 2
tuleb Beneluxi territoorium vdrdsustada
liikkmesriigi territooriumiga. Edasi leidis
Euroopa Kohus, et artikli 5 16ike 2 tihendu-
ses on piisav, kui Beneluxi kaubamirgil on
viljakujunenud maine Beneluxi territooriumi
olulisel osal, milteks vdib olla iihe Beneluxi
riigi osa. %*

43. Kaubamirgidirektiivi kohaldamisala
kohta artikli 5 loike 2 kontekstis sedastatu
peab olema kehtiv ka sama direktiivi artikli 3
puhul. Ei ole mingit métet viita, et kauba-
mirgi omanikul on digus tugineda artikli 5
loikele 2 selle alusel, et kaubamirgil on

22 — 14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General
- Motors (EKL 1999, Ik 1-5421, punkt 29).

23 — Artikli 5 loikes 2 on sétestatud: ,Lisaks sellele voib iga
liikmesriik sitestada, et omanikul on digus takistada kaiki
kolmandaid isikuid tema nousolekuta kasutamast kauban-
dustegevuse kaigus mis tahes tihist, mis on identne vdi
sarnane kaubamirgiga, mis on vilja antud kaupade véi
teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade vdi
teenustega, mille jaoks konealune kaubamirk on registreeri-
tud 2 juhul kui selle tihise pohjuseta kasutamme asutaks

It dra voi kahj varasema k gi eristus-
vmmet voi mainet.”

24 — Ibid.

I-7617



KOHTUJURIST SHARPSTONI ETTEPANEK — KOHTUASI C-108/05

maine Beneluxi territooriumi olulisel osal,
milleks véib olla ithe Beneluxi riigi osa, ning
samas nouda, et kaubamirk peab olema
omandanud kasutamise kiigus eristusvoime
kogu Beneluxi territooriumil, et see iildse
oleks registreeritav.

44. Beneluxi kaubamirgiameti seisukoht —
nimelt et tihis peab olema tajutav kauba-
mirgina kogu Beneluxi territooriumil, enne
kui selle vdib registreerida — pohineb
kohtuasjas Ford tehtud kohtuotsusel.*®
Nimetatud kohtuasi puudutas seda, kas
kaubamirk oli omandanud kasutamise kii-
gus piisava eristusvoime, et seda vdiks
registreerida iihenduse kaubamirgina iihen-
duse kaubamirgi mairuse artikli 7 16ike 3
alusel. Mulle niib, et kohtuasjas Ford kohal-
datud territoriaalse hindamise méte ei ole
kohane, kui otsustatakse, kas siseriiklik
kaubamirk on omandanud kasutamise kii-
gus eristusvoime vastavalt kaubamirgidirek-
tiivile.

45. Uhenduse kaubamirk ja siseriiklikud
kaubamirgid on kontseptuaalselt erinevad.
Kui kaubamirgile antakse kogu iihendust
hélmav tunnustus iithenduse kaubamirgi
miiruses sitestatud tingimustel, on méistlik

25 — Viidatud 21. joonealuses mirkuses.
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nouda kaubamirgi omanikult toendamist, et
kaubamirk on omandanud kasutamise kii-
gus eristusvdime suuremas geograafilises
piirkonnas. Uhenduse kaubamirk on iihtne
kogu iihenduses.?® Kaubamirgi siseriiklik
registreerimine annab kaubamirgile sellise
ithtsuse vaid vastavas liikmesriigis.>”’ On
mirkimisvidrne, et ihenduse kaubamirgi
madruse artikli 7 loikes 2 on sitestatud, et
artikli 7 1oiget 1 kohaldatakse olenemata
sellest, et registreerimata jitmise pohjused
on ainult teatavas iihenduse osas. Samas ei
ole sellele sittele vastavat sitet kaubamargi-
direktiivi artiklis 3. Kuna ithenduse kauba-
mark on {ihtne kaubamirk, mis regist-
reerimise korral kehtib kogu iihenduses, on
oige kehtestada artikli 7 loikes 2 sisalduv
tingimus. Ei tohi registreerida kaubamirki,
mille puhul iihenduse mis tahes osas esineb
registreerimisest keeldumise pohjus. Samad
kaalutlused ei kehti siseriiklike kaubamirkide
registreerimisel kaubamirgidirektiiviga iiht-
lustatud korras.

46. Lisaks reguleerivad need kaks &igusakti
erinevaid olukordi. Ehkki mélema eesmiir-
giks on edendada siseturu rajamist ja toimi-
.. 28 v s xs .. .s
mist,  teeb kaubamirgidirektiiv seda piira-

26 — Vt iihenduse kaubamirgi mairuse artikli 1 15ige 2.

27 — Vbi Beneluxi kaubamirgi puhul kogu Belgias, Luksemburgis
ja Madalmaades.

28 — Vt molema digusakti péhjendus 1.
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tumalt, ithtlustades kaubamirke kisitlevaid
siseriiklikke digusakte osaliselt. Uhenduse
kaubamirgi médrus loob aga uut liiki intel-
lektuaalomandidiguse, nimelt ihenduse kau-
bamdrgi.

47. Lopuks tuleb mirkida, et Euroopa Kohus
tolgendas kaubamirgidirektiivi artikli 5 16i-
get 2 kohtuasjas General Motors teadmisega,
et Beneluxi kaubamirkide registreerimise
slisteemi kohaselt ei ole voimalik registree-
rimine siseriiklikul (v6i Beneluxist alamal)
tasemel.” Seega on Euroopa Kohus juba
kaudselt eristanud kahte regulatsiooni sama-
moodi nagu mina kdesolevas ettepanekus.

48. Sellest tulenevalt jireldan ma, et selleks
et hinnata, kas sonamirk on omandanud
kasutamise kiigus eristusvoime kaubamirgi-
direktiivi artikli 3 loike 3 tihenduses, ei ole
vaja votta arvesse kogu Beneluxi territoo-
riumi (Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi),
kui eelnevalt artikli 3 l6ike 1 kohaselt

29 — Nii ei takistanud asjaolu, et Beneluxi kaubamiirk on Beneluxi
territooriumil teatavas méttes samuti ,iihtne” kaubamirk,
Euroopa Kohut jareldamast, et maine Beneluxi territooriumi
tihes allosas, isegi iihe Beneluxi riigi osas on piisav artikli 5
16ike 2 kohaldamiseks.

mairatletud sihtriihm paikneb keelelistel
pohjustel ainult nimetatud territooriumi
teatavatel osadel.

Kiisimuse 3 alapunktid a ja b: keelekogukon-
nad ja asjakohased osad

49. Noustun Beneluxi kaubamirgiameti ja
Madalmaade esitatud seisukohaga, et hinna-
tes seda, kas sonast voi sdnadest koosnev
tiahis on omandanud kasutamise kaigus
eristusvdime, tuleb arvesse votta liikkmesriigi
vOi Beneluxi keelekogukondi.

50. Minu poolt juba esitatud phjustel peab
sihtrithm artikli 3 1dike 3 tdhenduses olema
sama, mis on registreerimisest keeldumise
pohjus vastavalt artikli 3 16ikele 1. Kdesolevas
kohtuasjas on selleks (hollandi keelt kdonele-
vate) isikute riihm, kelle puhul eelotsuse-
taotluse esitanud kohus on leidnud, et tihisel
EUROPOLIS puudub eristusvdoime. Oman-
datud eristusvoime eelduseks on eristus-
voime algne puudumine. Kiesoleva kohtuas-
jaga sarnastel juhtudel eeldatakse, et selline
eristusvoime algne puudumine on piiratud
teatava keelekogukonnaga. Seega peab kau-
bamirk ainult selles keelekogukonnas oman-
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dama eristusvoime, et selle saaks registree-
rida. 3°

51. Ule jaib veel kiisimus, kui suur osa
sihtrithmast peab tajuma kaubamirki selli-
sena, mis voimaldab identifitseerida asja-
omaseid kaupu voi teenuseid iihelt kindlalt
ettevotjalt parinevatena (nii et voib 6elda, et
see kaubamirk on omandanud kasutamise
kdigus eristusvoime artikli 3 ldike 3 tihen-
duses)?

52. Mulle niib, et analiiiisis, kas taotletud
kaubamirgil ,puudub eristusvéime” (artikli 3
l6ike 1 punkt b) ja/vdi see on kirjeldav
(artikli 3 loike 1 punkt c), on olemuslik
pohimaote, et sihtrithma mirkimisviirne osa
peab seda kaubamirki niimoodi tajuma.
Piisavalt suures rithmas on statistiliselt tée-
nidoline, et osa andmetest kaldub normist
korvale. 3! Jireldades, mis on sellele rithmale

30 — Sellega seoses tuletan meelde, et kohtuotsuse Libertel
punktis 76 rohutas Euroopa Kohus, et pidev asutus ,ei voi
uurida abstraktselt, vaid uurimine tuleb l3bi viia tegeliku
olukorra suhtes. Selline uurimine eeab arvesse votma koiki
asja asjakohaseid asjaolusid [...]". Kui nagu kiesolevas
kohtuasjas .tegelik olukord™ tingimata eeldab, et hindamisel
voetakse arvesse keelelisi erinevusi, tuleb seda keelelist
aspekti jargida jirjekindlalt kogu analiiiisi kiigus.

31 — Kiesoleval juhul on andmetel ainult kaks vairtust: eristus-
vbime on vdi puudub.
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»tilipiline”, loevad andmed tervikuna. Arves-
tades, et sonamirgi registreerimise tulemusel
kaotavad teised ettevotjad véimaluse neid
sonu kirjeldavalt kasutada, mis véib méjuda
negatiivselt turukonkurentsile, on vastavalt
tahtis mitte lubada s6namirgi registreerimist
artikli 3 loike 3 alusel, kui mirkimisviirne
osa sihtrithmast tdepoolest ei taju kauba-
mirki selliselt, et see identifitseerib eristus-
voimelisel viisil sellega hélmatud kaupade
voi teenuste péritolu.

53. Seega, kui voib moistlikult eeldada, et
tarbijatest sihtrithma mirkimisvidirne osa
moistab registreerimiseks esitatud kauba-
mirgis sisalduvat tihendust (nii et sellel
esmapilgul nidib puuduvat eristusvoime artik-
li 3 loike 1 punkti b tihenduses ja/vdi see
niib olevat kirjeldav artikli 3 ldike 1 punkti c
tahenduses), muutub asjakohaseks kiisimus,
kas sama sihtrithma, kes moistab kauba-
mirgis sisalduvat tdhendust, markimisvairne
osa tajub sellest hoolimata seda kaubamarki
selliselt, et see identifitseerib kaupu voi
teenuseid {ihelt kindlalt ettevatjalt pirineva-
tena (nii et voib delda, et see kaubamirk on
omandanud kasutamise kdigus eristusvdime
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artikli 3 loike 3 tihenduses). Kui aga tihis on
omandanud eristusvoime ainult Beneluxi
territooriumil asuva sihtrithma viikese ja
mitte mirkimisvdidrse osa jaoks, ei tuleks
kaubamarki registreerida vastavalt artikli 3
16ikele 3.

54. Vastupidisel ldhenemisel — nimelt luba-
des registreerimist isegi juhul, kui on vdima-
lik téendada, et konealuse territooriumi
asjaomase sihtrithma viikese osa arvates on
tihis muutunud eristusvoimeliseks — on
ilmsed puudused. Esiteks viiks see olukor-
rani, kus kaubamirk jadks asjaomase siht-
rithma iilejaanud osa jaoks vastavaid kaupu
voi teenuseid kirjeldavaks,3* ning samas ei
saaks teised ettevotjad seda ikkagi kasutada,
kuna see on registreeritud artikli 3 loike 3
alusel. See kahjustaks artikli 3 loike 1
punktis ¢ viljendatud avalikku huvi, et kiki
mirke voi tihiseid, mis vdivad tihistada
nende kaupade voi teenuste omadusi, mille
suhtes registreerimist taotletakse, saaksid
koik vabalt kasutada. 33

55. Teiseks tuleneks sellest, et artikli 3
1diget 3 vdib kohaldada soltumatult artikli 3

32 — Eelduslikult suurema osa jaoks.
33 — Vaata punkt 30 eespool ja selles tsiteeritud kohtupraktika,

16ikest 1. See ei liheks mitte ainult vastuollu
artikli 3 ldike 3 sdnastusega, millest ilmneb,
et artikli 3 ldige 3 seab tingimuse artikli 3
loikele 1, vaid tooks kaasa paradoksi, et
molema sitte — millel on vastupidine moju
— tingimused oleksid tdidetud samal terri-
tooriumil samaaegselt. See muudaks ebajar-
jekindlaks koik piiiided hinnata sellise kau-
bamirgi registreeritavust, mille puhul on
voimalik tdendada, et see on samal territoo-
riumil Gheaegselt nii kirjeldav kui ka eristus-
voimeline.

56. Tuletan samuti meelde, et BMW artik-
li 13C loike 1 kohaselt laieneb ainudigus tihes
Beneluxi riigi- v6i piirkondlikus keeles vil-
jendatud kaubamirgile automaatselt selle
tolkele teise nimetatud keeltest. Kuigi see ei
ole eelotsusetaotluses tostatatud argument,
ndib mulle, et nimetatud sitte olemasolu
radgib samuti vastu sellele, et lubada regist-
reerida sonamirki kasutamise kiigus eristus-
voime omandamise alusel, kui seda kauba-
mirki tajub selliselt ainult kénealuse terri-
tooriumi osal asuva sihtrithma viike osa.
Selline site vdimendab kaubamirgi regist-
reerimise piiravat moju. See rohutab, kui
tahtis on mitte liikata korvale artikli 3 16ike 1
punktides b ja ¢ viljendatud avalikku huvi,
vilja arvatud juhtudel, kui eristusvdoime
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omandamine kasutamise kdigus on tdepoo-
lest selgelt toendatud. *

57. Neil pohjustel liikkan tagasi Bovemij ja
Madalmaade argumendi, mis toetub analoo-
gia pohjal kohtuotsuse General Motors
pohjenduskiigule, et piisab sellest, kui tihist
peab kaubamirgiks asjaomase keelekogu-
konna olulise osa sihtrithm (liikmesriigi) véi
Beneluxi territooriumil, kus vastav keel on
ametlik keel. Ei ole raske ette kujutada
olukorda, kus mirk véi tihis on muutunud
kasutamise kiigus eristusvoimeliseks ainult
Beneluxi iihe keelekogukonna teatava allosa
olulises osas.>* Mulle niib, et selline allosa
voib holmata ainult sihtrithma viikese osa. 3¢
Eespool esitatud pohjusel on see kasutamise
kidigus omandatud eristusvoime tuvastami-
seks ebapiisav alus. Pigem tuleb kindlaks
teha, et vihemalt sihtrithma oluline osa
identifitseerib vastavad kaubad voi teenused
ihelt kindlalt ettevdtjalt périnevatena. See
sihtrithm peab olema liikkmesriigi (voi kies-

34 — Seda argumenti ei ole kiesoleva kohtuasja raames kuigivord
kisitletud. Mulle niib, et kui tolge (tihise Europolis puhul
niiteks prantsuse keelde kujul Europolice) ei eksisteerinud
enne registreerimistaotluse esitamist, ei ole tolgitud termin
vdinud {oma olemusest tulenevalt) omandada kasutamise
kiigus eristusvoimet artikli 3 16ike 3 tdhenduses. Kuna télge
samas piiiiab viljendada originaali omandatud eristusvdimet,
on vastavalt voib-olla vihem téendoline, et see kuuluks
artikli 3 l6ike 1 punktis b ja/véi ¢ sisalduva keelu
kohaldamisalasse.

35 — Niiteks Flandrias.

36 — Kusjuures asjaomase keelekogukonna moodustaksid kéik
hollandikeelsed isikud Beneluxi territooriumil, mitte ainult
Flandrias, vaid ka (vihemalt) Madalmaades ja Briisseli
kakskeelses piirkonnas.
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oleval juhul Beneluxi) keelekogukond tervi-
kuna.

58. Seet6ttu noustun ma komisjoniga, et kui
sOnamairgi registreerimisest tuleks keelduda
eristusvoime puudumise tottu (artikli 3
ldike 1 punkt b) ja/vdi seetdttu, et ta on
konkreetses keeles kirjeldav (artikli 3 l6ike 1
punkt c), voib selle kaubamirgi artikli 3
l6ike 3 alusel registreerida ainult juhul, kui
on voimalik toendada, et see kaubamirk on
omandanud kasutamise kiigus eristusvoime
kogu asjaomases keelekogukonnas.

59. Seda oeldes tuleb rohutada, et ma ei
noustu komisjoni viitega, et kaubamairgidi-
rektiivi konteksti tuleb iile kanda Esimese
Astme Kohtu poolt kohtuasjas Ford tehtud
otsuses esitatud ithenduse kaubamirgi maa-
ruse artikli 7 16igete 1-3 analiiiis. > Nagu ma
olen juba selgitanud, on nende kahe o6igus-
akti vahel minu hinnangul olulised erinevu-
sed, mis muudavad sellise i{ilekandmise
kohatuks.

37 — Vit eespool 21. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsuse
punktid 25-27.
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Ettepanek

60. Eespool esitatud pohjendustest lihtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku
vastata Gerechtshofi kiisimustele jargmiselt:

Kiisimused 1 ja 2

Selleks et hinnata, kas sonamirk on omandanud kasutamise kiigus eristusvoime
kaubamairgidirektiivi artikli 3 16ike 3 tahenduses, ei ole vaja votta arvesse kogu
Beneluxi territooriumi (Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi), kui eelnevalt artikli 3
16ike 1 kohaselt eespool midratletud sihtrithm paikneb keelelistel pohjustel ainult
nimetatud territooriumi teatavatel osadel.

Kisimus 3

Sonast voi sonadest koosneva tihise kasutamise kiigus omandatud eristusvoime
hindamisel tuleb arvesse votta liikmesriigi v6i Beneluxi territooriumil asuvaid
keelekogukondi.

Kui sénamirgi registreerimisest tuleks keelduda eristusvoime puudumise tottu
(artikli 3 16ike 1 punkt b) ja/vdi seetottu, et ta on konkreetses keeles kirjeldav
(artikli 3 loike 1 punkt c), voib selle kaubamiirgi artikli 3 16ike 3 alusel registreerida
ainult juhul, kui on véimalik toendada, et see kaubamirk on omandanud kasutamise
kdigus eristusvoime kogu asjaomases (liikmesriigi voi kogu Beneluxi territooriumi)
keelekogukonnas.
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