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KOHTUJURISTI ETTEPANEK

M. POIARES MADURO
esitatud 17. juunil 2004*

1. Kdesoleva kohtuasja aluseks on Esimese
Astme Kohtu otsuse peale, millega tiihista-
takse Siseturu Uhtlustamise Ameti (edaspidi
suhtlustamisamet”) apellatsioonikoja otsus
viljendi ,DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT” (mugavuse pdhiméte) teatavate
kaupade jaoks iihenduse kaubamirgina
registreerimisest keeldumise kohta® Apel-
latsioonkaebuses palub ihtlustamisamet
Euroopa Kohtult korrektse tblgenduse and-
mist ndukogu 20. detsembri 1993. aasta
médruse (EU) nr 40/94 iihenduse kauba-
mirgi kohta® (edaspidi ,miirus nr 40/94”)
artikli 7 16ike 1 punktile b, mille kohaselt ei
registreerita kaubamirke, millel puudub
eristusvdime. Kiisimus on eelkdige nende
kriteeriumite kindlaksmiiramises, mille alu-
sel kaubamirgi eristusvoimet tuleb hinnata
médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
eesmirkidest ldhtuvalt. Lisaks on vaja kind-
laks teha, kas tunnuslausete sarnaste séna-
kombinatsioonide eristusvdime kontrollimi-
sel on pdhjendatud erikohtlemine vorreldes
teist liiki kaubamaérkide kohtlemisega.

1 — Algkeel: portugali.

2 — 11, detsembri 2001, aasta otsus kohtuasjas T-138/00: Erpo
Mobelwerk v. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2001, 1k
11-3739, edaspidi ,vaidlustatud kohtuotsus”).

3 — EUT 1994, L 11, 1k 1,
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I. Kohalduvad &igusnormid

2. Miiruse nr 40/94 artikkel 4 sitestab, et
s[iJhenduse kaubamirgi véivad moodustada
mis tahes tihised, mida on vdimalik graafi-
liselt esitada, eelkdige nimed, sealhulgas
isikunimed, kujutised, tihed, numbrid voi
kaupade voi nende pakendi kuju, kui selliste
tihiste pohjal on voimalik eristada ihe
ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevot-
jate omadest”.

3. Midruse nr 40/94 artikkel 7 sitestab
seoses absoluutsete keeldumispGhjustega, et:

=

Ei registreerita:

a) tihiseid, mis ei vasta artiklis 4 sitestatud
tingimustele;
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b) Lkaubamirke, millel puudub -eristus-
voime;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sel-
listest mérkidest voi tdhistest, mis tdhis-
tavad kaubanduses sorti, kvaliteeti,
kvantiteeti, otstarvet, viirtust, geograa-
filist péritolu vdi kaupade tootmise vdi
teenuste pakkumise aega v6i muid
kauba vdi teenuse omadusi;

d) kaubamirke, mis koosnevad ainult mir-
kidest v6i tihistest, mis on muutunud
tavapiraseks igap#evases keelekasutuses
voi heausksetes ja kindlakskujunenud
kaubandustavades;

2. Loiget 1 kohaldatakse olenemata sellest,
et registreerimata jitmise pdhjused on ainult
teatavas ithenduse osas.

3. Loike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui
kaubamirk on kasutamise kiigus muutunud
neid kaupu voi teenuseid eristavaks, mille
jaoks registreerimist taotletakse.”

II. Registreerimistaotlus, menetlus Esi-
mese Astme Kohtus ja vaidlustatud koh-
tuotsus

4. Erpo Mébelwerk GmbH (edaspidi ,,Erpo”)
esitas 23. aprillil 1998 iihtlustamisametile
taotluse viljendi ,Das Prinzip Der Bequem-
lichkeit” registreerimiseks Nizza kokku-
leppe * maistes klassi 8 (kisitooriistad, noad,
kahvlid, lusikad), klassi 12 (maasoidukid ja
nende osad) ja klassi 20 (kodumd&ébel, eriti
polsterdatud modbel, istmed, toolid, lauad,
kummutid ja kontoriméébel) kaupade jaoks.

5. Uhtlustamisameti kontrollija keeldus
4, juuni 1999. aasta otsusega kaubamirgi
registreerimisest ning Erpo esitas selle otsuse
peale kaebuse. Uhtlustamisameti kolmas
apellatsioonikoda liikkas 23. mirtsi
2000. aasta otsusega kaebuse tagasi kdigi
kaupade, v.a klassi 8 kaupade osas (kisitoo-
riistad, noad, kahvlid, lusikad) pohjendusega,
et ,viimaste puhul on olulisteks teguriteks
ohutus, kasutamise efektiivsus ja lihtsus voi
esteetilised omadused, mitte mugavus”. Vot-
tes arvesse, et mugavuse pohimotet on seoses
selle kaubaliigiga enam-vihem véimatu lahti
motestada ja seepiirast ei saa seda pidada

4 — 15. juuni 1957, aasta mirkide registreerimisel kasutatavate
kauﬁnde ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkulepe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul).
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nende kaupade iildiseks omaduseks, leidis
apellatsioonikoda, et seda registreerimist
voib lubada. Seoses klasside 12 ja 20
kaupadega liikkas apellatsioonikoda taotluse
tagasi pShjusel, et viljend on kirjeldav ja ilma
mingi eristusvéimeta ning kuulub seega
mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktide
b ja ¢ kohaldamisalasse.

6. Erpo esitas iihtlustamisameti apellatsioo-
nikoja otsuse peale Esimese Astme Kohtule
-hagi, milles tugines kolmele viitele: madruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ rikkumine,
sama maéruse artikli 7 16ike 1 punkti b
rikkumine ja varasemate siseriiklike regist-
reeringute arvestamata jitmine. Vaidlustatud
kohtuotsusega tiihistas Esimese Astme
Kohus iihtlustamisameti apellatsioonikoja
otsuse. Nimetatud otsuses leidis Esimese
Astme Kohtu neljas koda, et konealuse
tunnuslause registreerimisest tthenduse kau-
bamérgina klassi 12 (maaséidukid ja nende
osad) ning klassi 20 (kodumdoobel, eriti
polsterdatud moobel, istmed, toolid, lauad,
kummutid ja kontorim6dbel) kaupade jaoks
ei saa keelduda ei médruse nr 40/94 artikli 7
l6ike 1 punkti b ega punkii ¢ alusel. Esimese
Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsu-
ses, et hageja poolt esile toodud kolmanda
viite osas ei ole vaja otsust teha, kuna
apellatsioonikoja otsus tuleb tithistada kahe
esimese viite pohjal.
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7. 27. veebruaril 2002 esitas {ihtlustamis-
amet Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse
Esimese Astme Kohtu otsuse peale. Apellat-
sioonkaebuses taotleb iihtlustamisamet
Euroopa Kohtult vaidlustatud otsuse tiihis-
tamist ja Erpo poolt ithtlustamisameti apel-
latsioonikoja 23. mértsi 2000. aasta otsuse
peale esitatud apellatsioonkaebuse rahulda-
mata jitmist ning teise voimalusena asja
Esimese Astme Kohtule otsuse tegemiseks
tagasi saatmist. Lisaks nduab ta, et teiselt
menetluspoolelt maistetaks vilja nii esimese
kohtuastme kui kiesoleva menetluse kohtu-
kulud.

8. Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri
2002. aasta misrusega anti Uhendkuningriigi
valitsusele luba astuda menetlusse iihtlusta-
misameti nduete toetuseks.

9. Kostja vastuses viidab Erpo, et Euroopa
Kohus peaks apellatsioonkaebuse rahulda-
mata jitma, kinnitama vaidlustatud kohtuot-
sust ja moéistma kohtukulud, sealhulgas
kiesoleva menetlusega seonduvad kulud,
vilja ihtlustamismetilt.

10. 5. mail 2004 Euroopa Kohtus peetud
kohtuistungil esitasid iihtlustamisamet, Erpo
ja Uhendkuningriigi valitsus oma mérkused.
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ITL. Kiesoleva kohtuasja vidide: médruse
nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b
rikkumine

11. Uhtlustamisamet piirdub oma apellat-
sioonkaebuses iiheainsa viitega selle kohta,
et Esimese Astme Kohus on rikkunud
miéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b,
mille kohaselt kaubamirgi registreerimisest
voib keelduda, kui kaubamérkidel tdielikult
puudub eristusvéime. Uhtlustamisamet piir-
dub apellatsioonkaebuses selle viitega, hoo-
limata asjaolust, et Esimese Astme Kohus
leiab vaidlustatud kohtuotsuses erinevalt
apellatsioonikojast, et ka artikli 7 l6ike 1
punkt b ei vilista tunnuslause ,DAS PRIN-
ZIP DER BEQUEMLICHKEIT” registreeri-
mist kaubamargma konealuste kaupade
jaoks.”

12. Uhtlustamisamet viidab, et Esimese
Astme Kohus rikkus mé#druse nr 40/94
artikli 7 ldike 1 punkti b, leides, et antud
juhul ei olnud registreerimisest keeldumise
aluste hindamise 18plikuks kriteeriumiks
mitte see, kas keskmine tarbija peab vastavat
kaubamiirki tavaliselt seoses konealuste kau-
padega eristavaks, vaid vaidlustatud kohtuot-
suse punktis 46 vilja toodud uus ja erinev
kriteerium.

5 — Apellatsioonkacbuses viljendab iihtlustamisamet kahtlusi
vaidlustatud kohtuotsuse kehtivuse kohta, kuna kohtuotsuses
on tehtud midruse nr 40/94 artikli 7 15ike 1 punkti ¢
seisukohalt llmne hmdamlsvnga apelhtsmomkoh tuvastatud
faktide hi t vilistab siiski otsesonu
oma]ape]la!snoonkacbuse rajanemise sellel voimalikul rikku-
misel.

13. Nimetatud punktis 46, millele iihtlusta-
misamet oma apellatsioonkaebuses kesken-
dub, kinnitab Esimese Astme Kohus, et ,,[m]ai-
ruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b poh-
jal apellatsioonikojale esitatud kaebuse ra-
huldamata jitmine oleks olnud pdhjenda-
tud ainult juhul, kui oleks olnud tdendatud,
et sdnakombinatsiooni ,das Prinzip der .."
(... pohimdte”) koos asjaomaste kaupade voi
teenuste omadusi tdhistava sdnaga kasuta-
takse sageli drisuhtluses ja eriti reklaamis.
Vaidlustatud otsus sellist tddemust aga ei
sisalda ning nii kirjalikus kui suulises menet-
luses ei ole ithtlustamisamet véitnud, et seda
nii kasutatakse”.

14, Uhtlustamisamet vdidab, et Esimese
Astme Kohus 16i kaubamirgi eristusvdime
hindamiseks uue kriteeriumi, mis rikub
médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b.
Viidetavalt on selle uue kriteeriumi p&hjal
{ilemééra lihtne tuvastada, et kaubamirgil on
eristusvdime ning seega ei sobi see kokku
kriteeriumiga, mida Eurcopa Kohtu ja Esi-
mese Astme Kohtu praktikas selles valdkon-
nas tavaliselt kasutatakse.

IV. Hinnang

A. Esialgsed mdrkused

15, Viite, millega iihtlustamisamet apellat-
sioonkaebuses piirdub, nimelt et viidetavalt
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on rikutud méaéruse nr 40/94 artikli 7 l6ike 1
punkti b, kontrollimiseks tuleb koigepealt
analtitisida selle sitte tihendust ja eesmérki
vastavalt Euroopa Kohtu ja Esimese Astme
Kohtu praktikale. See analiiiis on vajalik
kaubamirgi eristusvoime hindamiseks vaja-
liku korrektse kriteeriumi kindlakstegemi-
seks nimetatud sétte tihenduses.

16. Seejirel tuleb kindlaks teha, kas selle
kriteeriumiga on kooskélas mitte ainult
kriteerium, mille Esimese Astme Kohus on
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 vilja
pakkunud ja millele thtlustamisameti krii-
tika on peamiselt suunatud, vaid ka punk-
tid 43-45, mis iitlevad, et:

A3 [...] lisaks mirkis apellatsioonikoda
vaidiustatud otsuse punktis 30, et séna-
mirgil DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT puudub ,igasugune
fantaasiaelement”. Lisaks on iihtlusta-
misamet oma vastuses viitnud, et ,sel-
leks, et olla kaubamirk, peab
tunnuslausel olema omapirane lisaele-
ment” ning et kodnealusel viljendil
selline omapira puudub.

44 Siinkohal tuleb meelde tuletada, et
Esimese Astme Kohtu praktika kohaselt
ei tulene eristusvbime puudumine sel-
lest, et kaubamadrgil puudub fantaasia-
element (31. jaanuari 2001, aasta otsus
kohtuasjas T-135/99: Taurus-Film v.
Siseturu Uhtlustamise Amet (Cine
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Action), EKL 2001, 1k 11-379, punkt 31,
ja kohtuasjas T-136/99: Taurus-Film v.
Siseturu Uhtlustamise Amet (Cine
Comedy), EKL 2001, 1k 11-397, punkt 31,
ning 5. aprilli 2001. aasta otsus koh-
tuasjas T-87/00: Bank fiir Arbeit und
Wirtschaft v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EASYBANK), EKL 2001, 1k
11-1259, punktid 39 ja 40). Lisaks tuleb
mirkida, et tunnuslausetele ei kohaldata
rangemaid hindamiskriteeriume kui
teistele tihistele.

45 Osas, milles apellatsioonikoda on vaid-
lustatud otsuse punktis 31 veel kord
leidnud, et kaubamirgil puudub ,kont-
septuaalne pingestatus, mis tllataks ja
jadks meelde”, tuleb mainida, et see
viide lihtsalt kordab todemust, et kau-
bamirgil ,puudub igasugune fantaasia-
element”.

17. Need vaidlustatud kohtuotsuse pShjen-
dava osa punktid viljendavad kriitikat, mis
on suunatud ldhenemise vastu, mida tihtlus-
tamisameti apellatsioonikoda on rakendatud
selleks, et kaubamirgi eristusvoimet méadruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tihenduses
hinnata; see kriitika tipneb punktis 46 sellise
kriteeriumi esitamisega, mida vaidlustatud
kohtuotsuse kohaselt peaks kasutama kauba-
mirgi eristusvdime hindamisel.
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18. Punktide 43-46 koostoimes ilmneb Esi-
mese Astme Kohtu terviklahenemine seoses
kriteeriumiga, mida peab kasutama kauba-
mirgi eristusvdime médruse nr 40/94 artikli
7 16ike 1 punkti b tihenduses hindamisel. Et
tegemist on tervikliku lihenemisega, ilmneb
sellest, et 15ige 46 algab teatavates keele-
versioonides sidesdnaga. Nende vaidlustatud
kohtuotsuse pohjendavate punktide uurimise
pohjal saab kiesoleval juhul otsustada selle
lile, kas vaidlustatud kohtuotsus rikub m#i-
ruse nr 40/94 artikli 7 l6ike 1 punkti b.

19. Réhutan ka, et méiruse nr 40/94 artikli 7
l6ike 1 sonastuse kohaselt piisab selles sittes
toodud iihe absoluutse registreerimisest
keeldumise aluse kohaldumisest, et keelduda
konealuse kaubamirgi ithenduse kaubamir-
gina registreerimisest®, Samas voib mitu
registreerimisest keeldumise alust esineda
ka ithel ajal.

20. Vaidlustatud kohtuotsuse tithistamisest
madruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b
rikkumise tottu, nagu nduab iihtlustamis-
amet, voib piisata apellatsioonikoja poolt
registreerimisest keeldumise otsuse diguspi-
rasuse tuvastamiseks, muidugi tingimusel, et
{ihtlasi leitakse, et kolmas viide, mille Erpo
esimeses kohtuastmes esitas, on samuti
pohjendamatu. Uhtlustamisameti otsus, mis
tugines kaubamirgi eristusvéime puudumi-
sel médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti
b tihenduses, voib olla diguspirane isegi
juhul, kui leitakse, et tunnuslause ,Das

6 — Vit sclle kohta 19. septembri_2002. aasta otsus kohtuasjas
C-104/00 P: DKV v, Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2002,
1k I-7561, punktid 28 ja 29).

Prinzip Der Bequemlichkeit” ei koosne diksnes
tihistest, mida d&ritegevuses kasutatakse
konealuste kaupade omaduste tihistamiseks
ja et see tunnuslause kui selline ei ole puhtalt
kirjeldav médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti ¢ tihenduses. Nimetatud sitte punk-
tid b ja ¢ — mis esindavad erinevaid
registreerimisest keeldumise aluseid - voi-
vad, kuid ei tarvitse esineda iihel ajal.
Muidugi puudub mééruse nr 40/94 artikli 7
16ike 1 punkti ¢ tihenduses puhtalt kirjelda-
val kaubamiirgil eristusvéime pohimatteliselt
ka punkti b tdhenduses. Igal juhul ei ole
selleks, et tuvastada kaubamirgi eristus-
vdime puudumist nimetatud sitte tihendu-
ses, tingimata vajalik, et selle registreerimi-
sest oleks keeldutud ka artikli 7 loike 1
punkti ¢ alusel. Samuti ei ole kaubamirk
tingimata eristav artikli 7 l6ike 1 punkti b
alusel lihtsalt seetSttu, et selle puhul on
taidetud artikli 7 ldike 1 punkti ¢ néuded.

21. Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 41
litleb, et tihtlustamisameti apellatsioonikoda
tuletas ,eristusvoime puudumise vaidlusaluse
viljendi [DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT] kirjeldavast iseloomust”. Samas,
kuna vaidlustatud kohtuotsuse punkti 42
kohaselt ei ole konealune viljend puhtalt
kirjeldav artikli 7 16ige 1 punkti c tihenduses,
on argument, mille iithtlustamisamet eristus-
véime puudumise kohta on esitanud, poh-
jendamatu. Uhtlustamisamet ei vaidle sellele
tegelikult kiesolevas apellatsioonkaebuses
vastu, nii et seda ei ole vaja siinkohal
analiiisida. Tuleb igal juhul réhutada, et
see ei ole otsustav alus leidmaks, et iihtlus-
tamisameti keeldumine koénealuse kauba-
mirgi registreerimisest ei olnud diguspirane.
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Tegelikult ei ole see ainus alus, millele
tuginedes iihtlustamisamet viidab, et kone-
alusel kaubamirgil puudub eristusvéime
artikli 7 16ike 1 punkti b tihenduses. See
néhtub vaidlustatud kohtuotsuse punktidest
43-46, milles Esimese Astme Kohus kriti-
seerib pdhjendusi, mille tihtlustamisamet on
registreerimisest keeldumise kohta esitanud.
Just seisukoht, mille Esimese Astme Kohus
on vaidlustatud kohtuotsuses kaubamérgi
artikli 7 16ige 1 punkti b tdhenduses eristus-
voime hindamise spetsiifilise kriteeriumi
kohta esitanud, on ithtlustamisameti poolt
esitatud kiesoleva apellatsioonkaebuse ese-
meks.

B. Mddruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b
eesmdrk ja tdhendus

22. Euroopa Kohtu viljakujunenud praktika
kohaselt on kaubamirgi pohiline iilesanne
stahistatud kauba voi teenuse piritolu taga-
mine 18pptarbijale, véimaldades tarbijal ilma
segiajamise voimaluseta eristada vastavat
kaupa vOi teenust teistsuguse péritoluga
kaupadest vdi teenustest. Selleks, et kauba-
mirk saaks seda rolli tdita, moonutamata
konkurentsi siisteemis, mille loomine on
asutamislepingu eesmirk, peab see tagama,
et koik seda kandvad kaubad voi teenused
pirinevad iihelt ettevétjalt, kes vastutab
nende kvaliteedi eest””. Ka Esimese Astme
Kohus on leidnud, et ei ole vaja, et kauba-
mirk ,annaks edasi tipset teavet kauba

7 — 29. septembri 1998, aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon
(EKL 1998, Ik I-5507, punkt 28),
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tootja voi teenuse pakkuja kohta. Piisab, kui
kaubamirk voimaldab asjaomasel avalikkusel
eristada tahistatud kaupu vo6i teenuseid
teistsuguse kaubandusliku péritoluga kaupa-
dest vdi teenustest ja jdreldada, et koiki
sellega tihistatud kaupu voi teenuseid too-
detakse, turustatakse ja tarnitakse kauba-
mirgi omaniku kontrolli all ning et kauba-
mﬁrgg omanik on vastutav nende kvaliteedi
eest””.

23. Esiteks tuleb miérkida, et vastavalt mii-
ruse nr 40/94 artiklile 4 véivad ,[iijhenduse
kaubamirgi [..] moodustada mis tahes t&hi-
sed, mida on véimalik graafiliselt esitada, [..]
kui selliste tihiste pohjal on vdimalik eristada
ithe ettevotja kaupu vo6i teenuseid teiste
ettevitjate omadest”.

24. Samal ajal sitestab mddruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punkt b tihe registreerimisest
keeldumise absoluutse pdhjusena, et ei
registreerita ,kaubamirke, millel puudub
eristusvdime”. Nagu kohtujurist Jacobs on
hiljuti vélja toonud, ei ole sellest sdttest
tulenev keeld registreerida kaubamérke, mil-
lel puudub eristusvoime, pelk médruse
nr 40/94 artiklis 4 — mis samuti sétestab
iithe registreerimisest keeldumise absoluutse
aluse — ja viiteliselt sama mééruse artikli 7
16ike 1 punkiis a sisalduva ndude, et kauba-
mirgi pohjal peab olema ,vdimalik eristada

8 — 19. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-118/00: Procter
& Gamble v. Siseturu Uhtlustamise Amet (roheliste ja
kahvaturoheliste tippidega ruudukujuline valge tahvel) (EKL
2001, 1k 1I-2731, punkt 53).
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ithe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste
ettevdtjate omadest”, kordamine. Seda arves-
tades iitleb ta, et ,tundub moistlik eeldada, et
artikkel 4 ja artikli 7 loike 1 punkt a viitavad
iildisele, absoluutsele, abstrakisele erineva
piritoluga kaupade eristamise vdimele, samal
ajal kui artikli 7 16ike 1 punkti b eesmirk on
viidata eristusvoimele seoses konealuse kau-
pade klassiga”®,

25. Nagu on nenditud kohtuotsuses Wind-
surfing Chiemsee, on miédruse nr 40/94
artikli 7 loike 1 punktis b sisalduva eristus-
vdime olemasolu ndude spetsiifiline eesmirk
tagada, et kaubamirk peab ,identifitseerima
toote, mille suhtes registreerimist taotle-
takse, konkreetselt ettevtjalt périnevana ja
seega eristama seda toodet teiste ettevitjate
toodetest” ', Esimese Astme Kohtu hilise-

mad otsused on seda seisukohta kinnita-
nud. !

9 — Kohtujurist F. G. Jacobsi 11. mirtsi 2004. aasta ettepanek
kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 SatellitenFernsehen v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (Euroopa Kohtus pooleliolev menetlus,

unkt 16). Vt selle kohta ka 18. juuni 2002. aasta otsus

Eol\tuasjas C-299/99: Siseturt Uhtlustamise Amet v. Philips
(EKL 2001, 1k 1-5475, punktid 37 ja 39). Viimati mainitud
kohtuotsus kiisitleb noukogu 21. detsembri 1988, aasta
esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamiirke kisitlevate litk-
mesriikide digusaktide tihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik
1) artikli 3 loike 1 punktis b sisalduvat analoogset sitet.

10 — 4. mai 1999, aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja

C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, tk 1-2779,

unkt 46), mida on siinkohal mainitud analoogia korras,

una selles kiisitletakse direktiivi 89/104 artiklis 3 sisalduvat

sitet, mis on identne midruse nr 40/94 artikli 7 loike 1

punktiga b, Exinevalt miidrusest nr 40/94 kohaldub direktiiv
89/104 siseriiklikele, mitte iihenduse kaubamiirkidele.

11 — Vt eespool 9. joonealuses mirkuses viidatud Philipsi koh-
tuotsus, punkt 35; 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-53/01-C-55/01: Linde jt (EKL 2003,
lk 1-3161, punkt 40) ja 12. veebruari 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-218/01: Henkel (EKL 2004, 1k I-1725, punkt
48). Nimetatud kohtuotsused kisitlevad direktiivi 89/104
artikli 3 punkti b, mis on identne miiiruse nr 40/94 artikli 7
Ioike 1 punktiga b.

26. Esimese Astme Kohtu hiljutine praktika
jargib sama arutluskiiku, kinnitades seoses
tunnuslause eristusvéime uurimisega konk-
reetselt, et ,kaubamirgil on eristusvéime
madruse nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punkti b
tdhenduses ainult juhul, kui see on kohe
tajutav konealuste kaupade vdi teenuste
kaubandusliku péritolu tdhistusena, nii et
see vbimaldab asjaomasel avalikkusel ilma
mingi segiajamise tGendosuseta eristada kau-
bamirgi omaniku kaupu voi teenuseid muu
kaubandusliku piritoluga kaupadest voi tee-
nustest”, '?

C. Kaubamdirgi evistusvoime hindamise kri-
teerium middruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
punkti b tihenduses ja kiisimus, kas tunnus-
lause eristusvoime hindamisel on Gigustatud
erikohtlemine virreldes teiste kaubamérki-
dega

27. Esimene kiisimus, mille kisitlemine on
moodapidsmatu, et teha kindlaks, kas Esi-
mese Astme Kohus tdlgendas miédruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b korrektselt,
on see, kuidas peaks kaubamirgi eristusvoi-
met konealuse sitte tdhenduses loplikult
hindama. Teisisonu, tuleb kindlaks teha selle
hinnangu andmisel kasutatav kriteerium. See

12 — 5. detsembri 2002, aasta otsus kohtuasjas T-130/01; Sykes
Enterprises v, Siseturu Uhtlustamise Amet (REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS) (EKL 2002, Ik 1I-5179, punkt 20) ja
3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-122/01: Best Bu
Concepts v. Siseturu Uhtlustamise Amet (BESTBUY) (EK|
2003, 1k 11-2235, punkt 21).
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tostatab omakorda teise kiisimuse: nimelt
selle, kas tunnuslause kui kaubamiirgi eris-
tusvdéime hindamisel on Gigustatud erikoht-
lemine,

28. Esimese kiisimusega seoses toovad {iht-
lustamisamet ja Uhendkuningriik oma kirja-
likes mirkustes vilja, et Euroopa Kohtu
prakiika on olnud selge alates 16. juuli
1998. aasta kohtuasjas Gut Springenheide ja
Tusky tehtud otsusest. Selles kohtuotsuses
vottis Euroopa Kohus kasutusele ildiselt ja
tihetaoliselt rakendatava kriteeriumi, et teha
kindlaks, kas reklaamkirjeldus voi kauba-
mirk vdib ostjat eksitada. Sellega seoses
vottis Euroopa Kohus lihtekohaks piisavalt
informeeritud, moistlikult tdhelepaneliku ja
aruka tarbija eeldatavad ootused.'® Kauba-
mirkide kontekstis kinnitas seda kriteeriumit
22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas Lloyd
Schuhfabrik Meyer, mis kisitles teatava
kaubamiirk kérge eristusvoime hindamist ',

29. Eelnevat arvesse vttes peab kaubamirgi
eristusvoimet artikli 7 1dike 1 punkti b
tdhenduses hindama esiteks ldhtuvalt kaupa-
dest v6i teenustest, mille jaoks registreeri-
mist taotletakse ja mida mirk on méoeldud
eristama, '® Teiseks peab antav hinnang
tuginema asjaomase avalikkuse tajul, s.o
konealuste kaupade voi teenuste tarbijate

13 — 16. juuli 1998. aasta kohtuasjas C-210/96: Gut Springenheide
ja Tusky (EKL 1998, lk I-4657, punktid 30, 31, 37 ja
resolutiivosa).

14 — 22, juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd
Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk 1-3819, punkt 26).

15 — Vt selle kohta 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas
C-517/99: Merz & Krell (EKL 2001, lk 1-6959, punkt 29)
direktiivi 89/104 kontekstis.
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tajul. See tihendab, et eristusvdimet tuleb
hinnata kénealust liiki kaupade voi teenuste
keskmise, piisavalt informeeritud, maistlikult
tihelepaneliku ja aruka tarbija eeldatavast
tajust lihtuvalt. ' Selline lihenemine kauba-
mirgi eristusvdime hindamisele esineb ka
vaidlustatud kohtuotsusele eelnevas Esimese
Astme Kohtu praktikas, '’

30. Seejirel kerkib jargmine kiisimus:
nimelt, kas tunnuslause kaubamérgina regist-
reerimise lubatavuse hindamisel on digusta-
tud erikohtlemine vorreldes kohtupraktikast
tuleneva traditsioonilise kriteeriumiga. Esi-
mese Astme Kohtul on juba olnud juhust
viljendada seisukohta, et ,[...] sellistest
mirkidest voi tihistest, mida kasutatakse
muu hulgas reklaamlausetena, kvaliteedité-
histena vdi mis kutsuvad ostma vastava
kaubamirgiga tihistatud kaupa vdi teenust,
koosnevate kaubamirkide registreerimine ei
ole vilistatud nende sellise kasutamise
tottu” 8.

16 — Vt selle kohta direktiivi 89/104 artikli 3 punkti b kontekstis
kauba kuju teemal hiljutisi kohtuotsuseid: eespool 9. joone-
aluses mirkuses viidatud kohtuotsus Philips (punkt 63),
11. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Linde jt (punkt
41) ja 11. joonealuses mirkuses viidatud kohtotsus Henkel
(punkt 50).

17 — Nii on Esimese Astme Kohus eespool 8, joonealuses
mirkuses viidatud kohtuotsuse Procter & Gamble v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (roheliste ja heleroheliste tappidega valge
ruudukujuline tahvel) punktis 54 sedastanud, et kaubamirgi
eristusvoime kindlakstegemiseks tuleb ,uurida — a priori ja
mirgi kasutust magruse nr 40/94 artikli 7 1oike 3 tihenduses
arvestamata —, kas taotletav kaubamirk voimaldab sihtriih-
mal ostuotsuse tegemisel eristada sellega kaitstud kaupu muu
kaubandusliku piritoluga kaupadest”. Kohus sedastab sama
kohtuotsuse punktis 57 veel, et ,taotletava kaubamirgi
eristusvdimet hinnates tuleb arvestada keskmise, piisavalt
informeeritud, méistlikult tihelepaneliku ja aruka tarbija
eeldatavaid ootusi”, seega vastavalt eespool 13. joonealuses
mirkuses viidatud kohtuotsuses Gut Springenheide ja Tusky
antud suunistele.

18 — Eespool 15. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Merz
& Krell, punkt 40.
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31. Sellegipoolest on selge, et kdesoleval
juhul on probleem teistsugune: nimelt, kas
erikohtlemine on 6igustatud tunnuslause
puhul, mis on sellega reklaamitavate kaupade
voi teenuste kvaliteedile viitavat mirget
sisaldav sonakombinatsioon, vorreldes teist
liikki kaubamirkidega. Minu arvates ei ole
reeglina voimalik mitte ndustuda vaidlusta-
tud kohtuotsuses viljendatud pdhimoéttega,
mis kinnitab, et tunnuslausetele ei ole
kohane kohaldada rangemaid kriteeriume
kui need, mida kohaldatakse teist liiki
mirkidele.

32. Euroopa Kohtu praktika jirgib seda
lahenduskiiku mitmes hiljutises kohtuotsu-
stes, ' milles ta on leidnud, et direktiivi
89/104 artikli 3 16ike 1 punkt b (mis vastab
miéruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punktile b)
ei erista erinevaid kaubamirgi liike nende
eristusvdime hindamise seisukohalt. Ka Esi-
mese Astme Kohus asus seoses miiruse
nr 40/94 artikli 7 l6ike 1 punktiga b sellisele
seisukohale vaidlustatud kohtuotsusest vara-
semas otsuses kohtuasjas Procter & Gamble
v. Siseturu Uhtlustamise Amet >°,

33. Tegelikult tuleb kaubamirgi vdimet
eristada kaupade vdi teenuste kaubandus-

19 — Vt seoses ruumiliste kaubamirkidega eespool 9. joonealuses
mirkuses viidatud Philipsi kehtuotsus {punkt 48) ja 11. joo-
nealu)ses mirkuses viidatud Linde jt kohtuotsus (punktid 42
ja 43).

20 — Eespool 8. joonealuses miirkuses viidatud kohtuotsuse
Procter & Gamble v. Siscturu Uhtlustamise Amet punktis
55 sedastatakse, et kénealune punkt b ,ei erista erinevaid
kaubamiirgiliike. Kauba enda kujust koosnevate ruumiliste
kaubamiirﬁide eristusvoime hindamise kriteeriumid ei erine
seega teistele kaul
test”,

drgiliikidele kohalduvatest kriteeriumi-

likku péritolu hinnata iga konkreetse juhu
kontekstis. Seetdttu, kui iildine kriteerium
kaubamiirgi eristusvéime hindamiseks vasta-
valt médruse nr 40/94 artikli 7 lsike 1
punktile b on kaubaliigi, mille jaoks regis-
treerimist taotletakse, keskmise tarbija eel-
datav taju, peavad asjaomased ametivoimud
seda kriteeriumit kohaldama, hinnates iga
juhtumi puhul kaubamirgi eristusvbéimet
vastavalt keskmise tarbija tajule seoses asjao-
maste kaupadega.?! See hinnang eeldab
tingimata selle kaubamirgi konkreetse ole-
muse ja iseloomulike tunnuste arvessevot-
mist, mille registreerimist taotletakse.

34. Sellega seoses on Euroopa Kohus kauba-
mirkide eristusvdime hindamise kohta Gel-
nud, et tegelikult ei taju keskmine tarbija
ruumilist kaubamirki voi vérvi tingimata
samamoodi kui sona- voi kujutismérki, mis
koosneb tdhisest, mis on séltumatu nende
kaupade vilimusest, mida ta tahistab,2?
Esimese Astme Kohus asus enne vaidlusta-
tud kohtuotsuse tegemist samale seisukohale
kolmemodtmeliste kaubamirkide osas, 2

21 — Vt selle kohta eespool 11. joonealuses mirkuses viidatud
kohtuotsus Henkel, punkt 51,

22 — Vt cespool 11, joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus
Henkel, punkt 52 Ja 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas
C-104/01: Libertel (EKL 2003, 1k 1-3793, punkt 65).

23 — Eespoo! 8, joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Procter
& Gamble v, Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 56.
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35. See kehtib niivord, kui keskmisel tarbijal
ei ole kombeks teha kujutis- v6i sdnalise osa
puudumisel oletusi kauba péritolu kohta
pakendi kuju voi virvi pdhjal; praktikas voib
seetdttu kaubamirgi eristusvoime kindlaks-
tegemine osutuda keeruliseks, kui tegemist
on ruumilise kuju voi vérviga.

36. Minu arvates kehtivad sarnased pohi-
motted konkreetsetel juhtudel ka selliste
sonakombinatsioonide eristusvéime hinda-
misel nagu tunnuslause, millel keeles, milles
see on loodud, on ka vastava kauba reklaami
tahendus. Keskmisel tarbijal, kes sedasorti
sonakombinatsiooniga kokku puutub, on
arusaadavalt raske tajuda seda toote kauban-
duslika péritolu tdhisena, mis vdimaldab
kauba eristada teistest sama liiki, kuid
erineva pédritoluga kaupadest. See kehtib eriti
juhul, kui tunnuslause kiidab omadusi, mis
tavaliselt seonduvad kdigi seda liiki kaupade
vdi teenustega.

37. Sel juhul ei taju keskmine tarbija kauba
omadust kiitvat sonakombinatsiooni mitte
kauba piritolule viitava tdhisena, mis eristab
seda teistest samasse liiki kuuluvatest, kuid
teiste ettevitjate toodetud kaupadest. See ei
kehti teistsuguste sonakombinatsioonide
puhul, nagu viljaméeldud sénad (niiteks
XTPO33), millel ei ole iseenesest tihendust,

24 — Vt selle kohta eespool 11. joonealuses mirkuses viidatud
kohtuotsus Henkel, punkt 52; kolmemddtmelist kaubamirki
Kasitlev 11. joonealuses mirkuses viidatud Linde jt kohtuot-
sus, punkt 48, ja teatavast vérvist koosnevat kaubamirki
kisitlev 22. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus
Henkel Libertel, punkt 65.
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nagu tavaliselt koigi seda liiki kaupade vai
teenustega seonduvate omaduste kiitmine.
Ka ei kehti see juhtudel, kui tunnuslause
sisaldab elementi, mis vbimaldab keskmisel
tarbijal eristada selle kauba, mille jaoks
registreerimist taotletakse, kaubanduslikku
péritolu teistest sama liiki, kuid teistsuguse
kaubandusliku péritoluga kaupadest.

38. Tunnuslausel voib seega kaubamérgina
olla eristusvbime, kuna keskmine tarbija ei
seosta tavaliselt selle sisu omadustega, mida
tarbijad tavaliselt seostavad konealust liiki
kaupadega. Sel viisil vdib tunnuslause vasta-
valt keskmise tarbija tajule identifitseerida
selle kauba kaubanduslikku péritolu, mille
jaoks registreerimist taotletakse. Seda silmas
pidades on ka iisna tdendoline, et keskmine
tarbija vdib tunnuslause kasutamise teel
hakata seda aja jooksul tajuma kauba kau-
bandusliku péritolu identifitseerijana. Sellisel
juhul ,omandab kaubamirk registreerimise
eeltingimuseks oleva eristusvoime kasuta-
mise kiigus”?®. Seda méoéndakse otsesdnu
miidruse nr 40/94 artikli 7 l6ikes 3, kuid
kiesoleval juhul ei ole ilmsesti sellega tegu.

25 — Eespool 9. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Philips,
punkt 58, mis seondub direktiivi 89/104 vastava sittega.
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39. Kiesoleval juhul on spetsiifiline vajadus
teha kindlaks, kas klassidesse 12 ja 20
kuuluvate kaupade keskmised tarbijad véivad
mugavuse pShimdtet moista kui konkreetselt
Erpo toodetele eriomast voi kas nad eel-
davad, et see pohimdéte on omane ka
koikidele teistele samasse liiki kuuluvatele,
kuid teiste ettevotjate toodetud kaupadele,
kuna ka need ettevétjad iiritavad loomulikult
tagada, et nende kaubad vastaksid mugavuse
pohimbttele.

D. Viide, et vaidlustatud kohtuotsuse punk-
tid 43-46 el ole kooskélas kaubamiirgi
mddruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b
téhenduses eristusvéime hindamise kriteeriu-
miga, nagu eespool kirjeldatud

40. Vaidlustatud kohtuotsus lahkneb selgelt
eespool madratletud kaubamiirgi médruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tihenduses
eristusvdime hindamise kriteeriumist.

41. See ei ilmne mitte ainult vaidlustatud
kohtuotsuse punktist 46, vaid ka selle
punktidest 43-45, milles Esimese Astme
Kohus kritiseerib iihtlustamisameti apellat-
sioonikoja seisukohta, mille kohaselt viljen-
dil ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT” puudub eristusvoime seoses klassi 12
(maasdidukid ja nende osad) ja klassi 20
(kodumdobel, eriti polsterdatud mooébel,
istmed, toolid, lauad, kummutid ja kontori-
modbel) kaupadega.

42, Uhtlustamisameti apellatsioonikoja
otsust kritiseeritakse vaidlustatud kohtuot-
suse punktides 4345, et toetada vaidlusta-
tud kohtuotsuse punktides 30 ja 31 sedasta-
tut: nimelt, et véljendil ,DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT” puudub nii ,igasu-
gune fantaasiaelement” kui ,kontseptuaalne
pingestatus, mis iillataks ja jidks meelde”,
mis vdimaldaks keskmisel tarbijal identifit-
seerida nende kaupade kaubanduslikku périt-
olu, mille jaoks registreerimist taotletakse.

43, Vaidlustatud kohtuotsuses leitakse ka, et
kontroll, mille iihtlustamisameti apellatsioo-
nikoda tunnuslause eristusvdime hindami-
seks 1dbi viis, rikkus antud juhul pohimétet,
et tunnuslause eristusvdoime hindamisel ei
ole kohane kohaldada kriteeriumeid, mis on
rangemad teist liiki mirkidele kohaldatava-
test. 26

44. Noustun, et ei saa jireldada, et tunnus-
lausel puudub midruse nr 40/94 artikli 7
l6ike 1 punkti b tdhenduses eristusvdime
itksnes seetdttu, et see ei sisalda {ihtegi
fantaasiaelementi. %

26 — Vit vaidlustatud kohtuotsuse punkti 44 15puosa.

27 — Sellest seisukohast lihtub ka vaidlustatud kohtuotsuse
punktis 44 viidatud kohtupraktika,
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45, Korrektse arusaamaga artikli 7 like 1
punktist b ei tundu igal juhul kooskélas
olevat vaidlustatud kohtuotsuses voetud sei-
sukoht, mille kohaselt ei saa pidevad ame-
tivdimud sellise kaubamirgiga nagu tunnus-
lause ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT” seoses teatud kaupadega oleva eris-
tusvoime praktilisel hindamisel leida, et
tunnuslausel puudub fantaasiaelement, mis
ostuotsust tegeva keskmise tarbija seisuko-
halt voimaldaks sellel tunnuslausel olla neid
kaupu, mille jaoks registreerimist taotletakse,
teistsuguse péritoluga kaupadest eristav.

46. Konkreetse juhtumi puhul peab hin-
nang, mis antakse tunnuslause véimele luua
selle adressaadiks oleva tarbija seisukohalt
seos kaubamirgi omaniku ja kaupade v6i
teenuste vahel, mille kaubanduslikku périt-
olu see peaks identifitseerima, arvestama
selle sdnakombinatsiooni olemust ja konk-
reetseid tunnuseid, mille registreerimist taot-
letakse.

47. Kaubamirkidel ei ole iihesugune olemus
ja tunnused. Isegi sonakombinatsioonid ter-
vikuna erinevad oluliselt. Seega voib kesk-
mise tarbija niiteks teatava kaubaga seotud
tédiesti valjamoeldud sona eristusvoime artikli
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7 ldike 1 punkti b tihenduses kergemini dra
tunda kui tunnuslause puhul, mis véljendab
— olgugi et mitte puhtalt kirjeldavalt —
teatavat omadust vdi pShimotet, millele
kdnealune kaup viidetavalt vastab.

48. Seetdttu ei oleks médruse nr 40/94 artikli
7 loike 1 punktiga b vastuolus, kui padevad
ametivoimud leiaks, et keskmise tarbija jaoks
tahistab tunnuslause lihtsalt omadust, mis on
soovitav koigi konealuse klassi kaupade
tootmisel, ja mitte ainult nende puhul, mida
toodab ettevdtja, kes registreerimist taotleb.
Minu arvates oleks seetdttu {ihtlustamis-
ameti jaoks kaubamirgi eristusvoime hinda-
mise kriteeriumi praktilisel kohaldamisel
lubatav leida, et iiksnes reklaamlause, ilma
mingi konkreetse lisaelemendita, ei vbimal-
daks sihtgruppi kuulujatel a priori eristada
kaupa, mille jaoks registreerimist taotletakse,
kaubanduslikku péritolu samasse klassi kuu-
luvatest, kuid teistsuguse péritoluga kaupa-
dest.

49, Seet6ttu leian, et vaidlustatud kohtuot-
suse punktides 43-45 sisalduvad seisukohad
viitavad valele arusaamale kaubamirgi eris-
tusvbime hindamise kriteeriumist ja selle
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praktilisest kohaldamisest artikli 7 loike 1
punkti b tihenduses, mis tipneb punktis 46
uue kriteeriumi kirjeldusega, mida ihtlusta-
misamet oleks viidetavalt pidanud kohal-
dama.

50. Eeltoodud kaalutlusi arvestades tundub
olevat selge, et vaidlustatud kohtuotsuse
punktis 46 esitatud kriteerium koos sellega
kaasneva tdenduskoormusega rikub méiruse
nr 40/94 artikli 7 l6ike 1 punkti b. Sellega
seoses el saa ma ndustuda Erpo vastupidiste
argumentidega. Kokkuvottes asendab vaid-
lustatud kohtuotsus véljakujundatud kritee-
riumi, mille alusel kaubamérgi eristusvdimet
selle sitte tdhenduses ning vastavalt tavali-
sele tajule, mis sihtrithma kuulujatel nende
kaupade voi teenuste suhtes on, tuleb
hinnata uue ja sisuliselt erineva kriteeriumi
abil.

51. Vastavalt sellele uuele kriteeriumile peab
iihtlustamisamet tunnuslause registreerimi-
sest keeldumiseks artikli 7 16ike 1 punkti b
alusel toendama, et see s6nakombinatsioon
on kaubanduses tavakasutuses. Varem vastu-
pidi oli eristusvéime puudumise tdttu regist-
reerimisest keeldumise eeltingimuseks vasta-
valt seda liiki kaupade sihtrilhma tavalisele
tajule see, et tunnuslause ei ole dratuntav
vastavate kaupade vdi teenuste kaubandus-
liku péritolu tdhistusena, mis voimaldaks
neid eristada teistsuguse kaubandusliku prit-
oluga kaupadest voi teenustest. See kehtis
s6ltumata asjaolust, kas tunnuslause kasuta-
mine oli véljakujunenud kaubandustava.

52. Nbue, et niisuguse sonakombinatsiooni
registreerimisest keeldumiseks, mille regist-
reerimist taotletakse, peab téendama, et
selle kasutamine ,on drisubtluses, eriti rek-
laaminduses, tavaline”, on ilmselgelt vastu-
olus kaubamirgi eristusvoime hindamise
korrektse kriteeriumiga vastavalt miéruse
nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktile b, nagu
kiesolevas ettepanekus kirjeldatud. *®

53. Minu arvates kujutavad teised iihtlusta-
misameti esitatud ja Uhendkuningriigi toe-
tatavad argumendid endast lisaaluseid Esi-
mese Astme Kohtu pakutava uue kriteeriumi
kasutuselevotu vastu. Selle uue kriteeriumi,
mis lubab anda ainudigusi seoses kiesolevas
asjas kone all oleva lausega sarnaste tunnus-
lausetega, esimene tulemus oleks, et teistel
ettevitjatel, kes toodavad sama liiki kaupa,
nditeks kontorimgoblit, ei oleks enam tiie-
likka vabadust esitleda oma tooteid kui
»mugavuse printsiibist” l3htuvalt disainituid
ja toodetuid. Minu arvates on selline tulemus
vastuvGetamatu ja ei ole mingil moel selge, et
see on vilditav midruse nr 40/94 artikli 12
punkti b abil. Lisaks on pérast seda, kui iihel
ettevétjal on lubatud registreerida mugavuse
pohiméte kaubamérgina, lihtsam vastustada

28 — Vit eespoo! punktid 27-39.
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voistleva ettevitja tegevust, kes katsub sellele
pohiméttele samal viisil tugineda.

54. Viga laiade kriteeriumide kasutuselevott
selliste lihtsalt reklaamlausete kaubamirki-
dena registreerimise lubamiseks, mis soltu-
mata oma originaalsusest kiidavad kauba voi
teenuse teatavat omadust, vihendab teiste
samaliigiliste kaupade tootjate vdi teenuste
pakkujate kasutuses olevate sonade valikut.
- Neil peaks olema vabadus ilma mingite
diguslike piiranguteta viidata oma kaupade
esitlemisel samadele omadustele. Tunnus-
lausete registreerimise lubamine vaidlustatud
kohtuotsuse punktides 43-46 viljapakutud
tingimustel tekitaks juba turul olevate ette-
vitjate tormijooksu suure hulga kaupade ja
teenuste hiid kiilgi kiitvate viljendite regist-
reerimiseks.

55. Sellega seoses leian, et madruse nr 40/94
artikli 7 ldike 1 punktiga b ei ole tiielikult
vastuolus eesmirk tagada, et eristusvoimeta
véljendite registreerimise lubamise korral ei
piirataks pohjendamatult teiste ettevotjate
voimalust neid kasutada sama klassi kaupade
ja toodete jaoks.%®

29 — Kaubamirgi registreerimise kohta vt eespool 22, joonealuses
mirkuses viidatud kohtuotsus Libertel, punktid 44-60. Vt ka
kohtujurist F. G. Jacobsi ettepanek eespool 9. joonealuses
mirkuses viidatud kohtuasjas SAT.1 Satelliten Fernsehen v.
Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 57,
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56. Teine vaidlustatud kohtuotsuses kasutu-
sele voetud kriteeriumiga seonduv probleem
on, et see ei ole kooskslas Euroopa Kohtu
praktikaga. Euroopa Kohus on leidnud, et
sonakombinatsiooni registreerimisest voib
keelduda pohjusel, et see on lihtsalt kirjeldav,
isegi kui seda antud hetkel ei kasutata
konealuse klassi kaupu kirjeldava tdhisena;
piisab kui seda voidakse sel eesmirgil
kasutada.®® Seda seisukohta kinnitas Eu-
roopa Kohus hiljuti kohtuasjas Siseturu
Uhtlustamise Amet v. Wrigley, deldes, et
Jli]htlustamisameti poolt kaubamirgi regist-
reerimisest keeldumiseks méadruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punkiti ¢ alusel ei ole vajalik,
et kaubamirki moodustavad mirgid ja téhi-
sed, millele on selles sittes viidatud, on
tegelikult registreerimise taotlemise ajal
kasutusel kas kaupu voi teenuseid, millega
seoses taotlus esitati, voi kaupade vdi tee-
nuste omadusi kirjeldavana. Nagu ilmneb
selle sitte sdnastusest, piisab sellest, kui neid
mirke ja tdhiseid saab sellel eesmirgil
kasutada. Kdnealuse sitte alusel ei registree-
rita sénamirki, kui vidhemalt iiks selle
voimalikest téhendustest tdhistab asjaomaste
kaupade voi teenuste omadust. Nagu selle
sitte sdnastusest endast tuleneb, piisab, kui
selliseid mirke ja tihiseid voidakse sellistel
eesmiirkidel kasutada.” 3

57. Eelnevat arvesse vottes leian, et {ihtlus-
tamisamet juhtis pohjendatult tihelepanu
asjaolule, et vaidlustatud kohtuotsus on

30 — Vt selle kohta eespool 10. joonealuses mirkuses viidatud
kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 37

31 — 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P;
Siseturu Uhtlustamise Amet v. Wrigley (EKL 2003, lk
1-12447, punkt 32).
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vastuolus kriteeriumiga, mida Euroopa
Kohus kaubamiirgi eristusvéime hindamiseks
midruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
tdhenduses on kasutanud, néudes sama
midruse punkti c alusel registreerimisest
keeldumiseks toendeid selle kohta, et tun-
nuslauset kasutatakse #drisuhtluses ja eriti
reklaaminduses. See vastuolu on eriti eba-
soovitav seetttu, et neid kahte sitet kasuta-
takse sageli koos.

58. Vastavalt vaidlustatud kohtuotsuses
kasutusele voetud ldhenemisele tuleks kau-
bamirgi médruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
punkti b tdhenduses eristusvoimet hinnata
palju laiema kriteeriumi kohaselt kui see,
mida kasutatakse registreerimisest keeldumi-
seks kirjeldava iseloomu tottu. Seda lahkne-
vust ei pohjenda miski, kuna artikli 7 16ike 1
punktis b ei ole mirgitud, et asjaomase
kaubamirgi registreerimisest keeldumiseks
eristusvoime puudumise to6ttu oleks nouta-
vad tdendid selle kohta, et seda kasutatakse
tavaliselt drisuhtluses.

59. See ndue on kehtestatud mitte artikli 7
16ike 1 punktis b, vaid artikli 7 loike 1
punktis d, mille kohaselt ,kaubamirgi regist-
reerimisest keeldumisel peab jirgima ainult
iihte tingimust, nimelt et kaubamirk peab
selleks koosnema ainult mérkidest vi tihis-
test, mis on muutunud tavapdraseks igapie-
vases keelekasutuses voi heausksetes ja

kindlakskujunenud kaubandustavades tdhis-
tamaks neid kaupu voi teenuseld mille jaoks
registreerimist taotletakse” 3%, Nagu ithtlus-
tamisamet vilja toob, puuduks artikli 7 16ike
1 punktil d eesmirk, kui kaubamirgi eris-
tusvoime hindamiseks kasutatav kriteerium
oleks see, mille vaidlustatud kohtuotsuses
vottis kasutusele Esimese Astme Kohus.

60. Viimasena madrgiksin, et see seesama
vaidlustatud kohtuotsuse teinud Esimese
Astme Kohtu neljas koda on vahepeal ise
vihemalt vaikimisi leidnud, et see uus
kaubamérgi mddruse nr 40/94 artikli 7 16ike
1 punkti b tihenduses eristusvéime hinda-
mise kriteerium ei ole kehtiv. Vaidlustatud
kohtuotsuse punktis 46 vilja pakutud kritee-
rium likkati tagasi 31. miértsi 2004. aasta
kohtuotsuses Fieldturf v. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet®® seoses sdnamirgi ,looks like
grass... feels like grass... plays like grass...”
registreerimisega siinteetiliste pinnakattema-
terjalide ja siinteetiliste pmnakattematem-
lide paigaldamise kaubaklasside jaoks. 3*

32 — Eespoo! 15. jooneatuses mirkuses viidatud kohtuotsus Merz
& Krell, punkt 41, mis puudutab direktiivi 89/104 artikli 3
loike 1 punkti d.

33 — Otsus kohtuasjas T-216/02: Fieldturf v. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet (EKL 2004, 1k H-1023).

34 — Nimetatud kohtuotsuse punktis 34 on kirjas, et ,sellele
kohtuotsusele (vmdluslatud Erpo kohtuotsus) jirgneva koh-
tupraktika kohaselt ei pea midruse ne 40/94 nl‘llk%l 7 lotke 1

drgid olema tiksnes need,
uldlselt kasutatakse, vaid ka nced, mida

Fotentsiaalselt vdidakse kasutama hakata.” Punktis 35

isatakse, et ,taotletavat kaubamirki ei hakata ei iihe ega
teisega seoses toendoliselt pidama piritolutdhiseks, vaid
tiksnes reklaamlauseks”,

Laubanduse

1-10049



KOHTUJURIST POIARES MADURO ETTEPANEK — KOHTUASI C-64/02 P

61. Nagu ma eespool vilja t6in, ei tihenda otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse
vaidlustatud kohtuotsuse tithistamine tingi- kolmandat viidet. Seetottu teen ettepaneku,
mata, et registreerimisest keeldumise otsus et Euroopa Kohus saadaks asja tagasi Esi-
on diguspérane, kuna Esimese Astme Kohus mese Astme Kohtule.

ei arutanud Erpo poolt apellatsioonikoja

V. Ettepanek

62. Esitatud pdhjendustest léhtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

1) tithistada Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2001. aasta otsus kohtuasjas
T-138/00 Erpo Mébelwerk v. Siseturu Uhtlustamise Amet (DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT);

2) saata kohtuasi tagasi Esimese Astme Kohtule;

3) teha otsus kohtukulude kohta hiljem.
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