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KOHTUJURISTI ETTEPANEK

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 19. jaanuaril 2006 "

L. Sissejuhatus

1. Kaubamirgid moodustavad siinteesitud
teabe mis tahes kujul esitatud kogumi, kuid
peavad vastama registreerimise pdhinduetele
ja olema omaniku toodete voi teenuste
konkurentide omadest eristamiseks piisavalt
tahenduslikud. Selliste omadustega on piris-
nimed, mille kohta on turul palju niiteid.

2. Ent kui kaob seos nime ja selle nime all
teenuseid osutava vo6i tooteid valmistava
ettevotja vahel, tekib kiisimus, kas mirgile
oma nime andnud isik vdib viidata margis
sisalduva sonumi eksitavusele ja selle kehti-
vuse vaidlustada.

3. Need kiisimused esitab High Court of
Justicei kaudu The Person Appointed by the
Lord Chancellor under Section 76 of The
Trade Marks Act 1994 (edaspidi ,maératud

1 — Algkeel: hispaania.
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isik”) vaidluses, mis ulatub kummalisel moel
tagasi iithe véga tuntud seltskonnastindmu-
seni — Walesi printsi pulmad Lady Diana
Spenceriga. >

4. Pulmade au ja hiilgus jitsid pruudi ilust
lummatud iildsuse mallu stigava jilje; mul-
jetavaldavate proportsioonidega pruutkleidi ®
oli kavandanud E. F. Emanuel — moekunst-
nik, kes sai tinu sellele tellimusele oma
ametis mainekaks. Oma populaarsuse taustal
on moelooja ntiiid vastu, et ettevotja, kellega
tal seosed puuduvad, teeb tema loodud
kaubamirgi Elizabeth Emanuel graafilises
kujunduses muudatuse, ning nduab selle
mirgi suhtes tédstusomandidiguste tithista-

2 — Walesi prints Charles Philip Arthur George Mountbatten-
Windsor sélmis 29. juulil 1981 abielu Diana Frances
Spenceriga Londoni Saint Pauli katedraalis Canterbury
piiskopi peetud tseremoonial.

3 — Uksnes kleidisaba oli kaheksa meetrit pikk; nii erilise riii
valmistamiseks kasutati 25 meetrit siidi ja tafti, 91 meetrit tiilli,
137 meetrit vuaalriiet loori jaoks ja 10 000 parlmutterlitrit ja
parlit (http://noticias.ya.com).
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mist, viites, et kuna seos kaubamirgi ja tema
isiku vahel on katkenud, siis ei vasta mark
enam tegelikkusele ja on eksitav.

II. Oiguslik raamistik

5. Kuigi médratud isiku esitatud kiisimused
osutavad sonaselgelt kaubamirgi direk-
tiivi 89/104/EMU * kahele viga konkreetsele
artiklile, on nii tthenduse kui ka rahvusvahe-
lises oOiguses veel teisi digusnorme, mis
omavad tdhtsust, ning mille ma seetdttu
alljargnevalt esitan.

A. Uhenduse digus

6. Seda liiki toostusomandit reguleerib
Euroopa diguses ithelt poolt viidatud direk-
tiiv ja teiselt poolt madrus (EU) nr 40/94
ithenduse kaubamirgi kohta. ®

4 — Esimene néukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv kauba-
mirke Kkisitlevate liikmesriikide oigusaktide ihtlustamise
kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 92).

5 — Noukogu 20. detsembri 1993. aasta madrus (EUT 1994, L 11,
k 1; ELT erivaljaanne 17/01, lk 146), mida on muudetud
noéukogu 22. detsembri 1994. aasta maarusega (EU) nr 3288/94
Uruguay voorus sdlmitud lepingute rakendamiseks
(EUT L 349, Ik 83; ELT eriviljaanne 17/01, lk 185), ja néukogu
19. veebruari 2004. aasta mafrusega (EU) nr 422/2004
(ELT L 70, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/02, lk 3).

1. Direktiiv

7. Artikli 3 l6ike 1 punkt g sitestab:

»Kaubamirgi andmisest keeldumise voi kau-
bamairgi tithistamise pohjused

1. Jargmisi ei registreerita kaubamirgina ja
kui need on registreeritud, voib need kehte-
tuks tunnistada:

g) kaubamirke, mis vdivad oma olemuse
tottu tldsust eksitada niiteks kaupade
voi teenuste laadi, kvaliteedi voi geo-
graafilise péritolu osas;

8. Artikli 12 1dike 2 punkt b sitestab:

»Tlhistamise pohjused

2. Kaubamirgi voib tiihistada ka juhul, kui
pérast selle registreerimise kuupéeva:
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b) on kaubamirki selle omaniku poolt voi
tema loal nende kaupade vdi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud,
kasutatud selliselt, et kaubamirk voib
avalikkust eksitada eelkdige konealuste
kaupade voi teenuste olemuse, kvali-
teedi voi geograafilise péritolu osas.”

2. Mairus nr 40/94

9. Artikli 7 16ike 1 punkt g sétestab:

»Absoluutsed keeldumispdhjused

1. Ei registreerita:

g) kaubamairke, mis véivad oma olemuse
tottu avalikkust eksitada niiteks kau-
pade voi teenuste laadi, kvaliteedi voi
geograafilise piritolu osas;

10. Artikli 50 16ike 1 punkt ¢ on jargmise
sisuga:

»Tlhistamise pohjused

1. Uhenduse kaubamirgi omaniku igused
kuulutatakse tithistatuks ametile esitatud
taotluse voi rikkumise suhtes algatatud
menetluses esitatud vastuhagi pohjal, kui:

¢) kaubamargiomanik voi tema loal keegi
teine on kasutanud kaubamirki nende
kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks
see on registreeritud, nii, et selle taga-
jarjel voib kaubamirk avalikkust eksi-
tada eelkdige konealuste kaupade voi
teenuste olemuse, kvaliteedi vdi geo-
graafilise péritolu osas;

11. Médrus nr 40/94 sisaldab sitet, mida
direktiivis ei ole ja mis on pd&hikohtuasja
faktiliste asjaoludega arvestades asjakohane
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ning mida tuleb seetdttu arvesse votta; see on
artikkel 17, mille sisu on jiargmine:

,Uleandmine

1. Uhenduse kaubamirgi véib lahus ette-
votte ileandmisest anda iile moénede vo6i
koigi kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks
kaubamirk on registreeritud.

2. Kogu ettevotte tileandmisega kaasneb ka
ithenduse kaubamirgi {ileandmine, kui ei ole
olemas iileandmist reguleeriva 6iguse kohast
vastupidist kokkulepet v6i kui asjaolud ei
ndua selgelt vastupidist toimimist. Seda sétet
kohaldatakse ka ettevdtte iilleandmise lepin-
gulise kohustuse suhtes.

6. Kuni tileandmist ei ole registrisse kantud,
el saa oOigusjirglane ithenduse kaubamirgi
registreerimisest tulenevaid digusi teostada.

B. Rahvusvaheline digus

12. Kiesoleva eelotsuse kiisimuse kontekstis
ei nii ilearune mirkida ka TRIPS lepingu ®
artiklit 21:

»Litsentsimine ja loovutamine

Liikmed vo6ivad médrata kaubamirkide lit-
sentsimise ja loovutamise tingimused, kus-
juures tuleb arvestada, et [...] registreeritud
kaubamirgi omanikul on digus oma kauba-
mirk loovutada kas koos selle dritegevuse
iilleandmisega, mille juurde kaubamérk kuu-
lub, v6i ilma selleta.”

III. Asjaolud, pdhikohtuasi ja eelotsuse
kiisimused

13. Kéesoleva ettepaneku alguses esitatud
pdhjustel saavutas E. F. Emanuel Uhendku-
ningriigis moelooja maine eelkdige oma
pruutkleitidega. 1990. aastal avas ta Brook

6 — Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
lisas 1 C olev intellektuaalomandi iguste kaubandusaspektide
leping, mis s6lmiti Uruguay vooru mitmepoolsete labiradki-
miste tulemusel (1986-1994) (EUT 1994, L 336, Ik 214; ELT
eriviljaanne 11/21, lk 305).
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Streetil dri nimetusega ELIZABETH EMA-
NUEL.

14. 1996. aastal vajas ta finantsabi ja s6lmis
dritthinguga Hamlet International Plc
lepingu hisettevotte Elizabeth Emanuel Plc
asutamiseks, millele ta andis muu vara
hulgas iile oma réivaloome- ja -miiligiette-
votte koos ettevotte koigi varadega, sh
mainevéirtusega, ja taotluse kombineeritud
kujutis- ja sdnamirgi, mis sisaldas vapikuju-
tist sonadega ELIZABETH EMANUEL,
registreerimiseks, mis registreeriti ametlikult
1997. aastal jargmisel kujul:

.

Lo N

-

EvtzasernEmanueL

16. Kuu aega hiljem lahkus moelooja sellest
ettevottest, mille juhatus soovitas teistel
tootajatel olla ettevaatlikud, kui nad vastavad
voimalikele kiisimustele E. F. Emanueli
kohta.

17. 1997. aasta novembris anti registreeritud
kaubamirk iile driithingule Oakridge Trading
Limited, kes esitas 1998. aasta mirtsis
taotluse selle kaubamirgi registreerimiseks,
muutes aga varasemat graafikat ja jattes vilja
vapikujutise.

18. Selle muutuse peale esitas E. F. Emanuel
1999. aasta jaanuaris vastulause ja taotles
1999. aasta septembris isikunimelise regist-
reeritud kaubamirgi tithistamist.

15. Nimetatud aasta septembris sattus margi
looja tosistesse rahalistesse raskustesse ning
ta solmis uue lepingu éritthinguga Frostprint
Ltd, andes talle iile ettevotte, see tihendab
oma mainevéirtuse ja registreeritud kauba-
mirgi. Selle ileandmise juures muutis Frost-
print oma nime Elizabeth Emanuel Inter-
national Limited ja vottis tédle
E. F. Emanueli.
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19. 2002. aasta aprillis, mil vaidlusaluse
toostusomandidiguse omanik oli Continental
Shelf 128 Limited (edaspidi ,,CSL”), menetles
E. F. Emanueli esitatud vastulauset ja tiihis-
tamistaotlust Hearing Officer, kes jattis need
rahuldamata. Ta sedastas kahes eri otsuses, et
kuigi kliente on tegelikult eksitatud ja
segadusse viidud, on see seaduslik, kuna
tegemist on varem esialgse omaniku nime
all kiitatud ettevotte ja sellega seotud
mainevéirtuse lilemineku véltimatu tagajar-

jega.
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20. E. F. Emanuel p6ordus 16. detsembril
2002 mairatud isiku poole, et esitada nende
otsuste peale hagid, mis liideti.

21. Pooled viitasid oma nouete toetuseks
direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punktile g ja
artikli 12 16ike 2 punktile b. Kuna médratud
isik leidis, et pohikohtuasja lahendus séltub
konesolevate sitete tdlgendamisest, otsustas
ta menetluse peatada ja esitada Euroopa
Kohtule jargmised eelotsuse kisimused:

»1. Kas kaubamirk véib oma olemuse téttu
avalikkust eksitada ning kas selle regist-
reerimisest tuleb seetéttu direk-
tiivi 89/104 artikli 3 1dike 1 punkt g
alusel keelduda, kui esinevad jargmised
asjaolud:

a) kaubamirgiga seotud maineviirtus
on iile antud koos ettevottega, kes
valmistab nimetatud kaubamairgiga
tahistatud kaupu;

b) enne iileminekut mirkis kaubamark
asjaomase avalikkuse mérkimis-
vadrse osa jaoks seda, et teatud isik 3.
oli seotud kaubamirgiga tihistatud
kaupade loomise voi valmistami-
sega;

¢) pirast ileminekut esitas omandaja
kaubamirgi registreerimise taotluse
ja

d) taotluse esitamise ajal arvas marki-
misvadrne osa asjaomasest avalikku-
sest ekslikult, et kaubamirgi
kasutamisest tulenevalt on konk-
reetne isik endiselt seotud kauba-
mirgiga tahistatud kaupade loomise
voi valmistamisega, ning tdendoli-
selt mojutas see arvamus selle osa
avalikkuse tarbimiskditumist?

Kui esimesele kiisimusele ei saa tingi-
musteta jaatavalt vastata, siis milliseid
muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse
votta, hindamaks, kas kaubamirk vdib
oma olemuse tottu avalikkust eksitada ja
kas selle registreerimisest tuleb seetottu
[direktiivi 89/104] artikli 3 ldike 1
punkti g alusel keelduda, ning eelkdige,
kas tdhtsust omab asjaolu, et eksitamise
oht aja jooksul téendoliselt kahaneb?

Kas registreeritud kaubamirk voib olla
omaniku poolt voi tema loal kasutamise
tottu avalikkust eksitav ning seetdttu
direktiivi 89/104 artikli 12 Idike 2
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punkti b alusel tithistamisele kuuluv, kui
esinevad jiargmised asjaolud:

a)

d)

I-3098

registreeritud kaubamirk ja sellega
seotud mainevédrtus on iile antud
koos ettevottega, kes valmistab
nimetatud kaubamirgiga tahistatud
kaupu;

enne iileminekut miérkis kaubamérk
asjaomase avalikkuse mérkimis-
vadrse osa jaoks seda, et teatud isik
on seotud kaubamirgiga tihistatud
kaupade loomise voi valmistami-
sega;

pérast iileminekut esitati registree-
ritud kaubamirgi tiihistamise taot-
lus ja

taotluse esitamise ajal arvas marki-
misvéirne osa asjaomasest avalikku-
sest ekslikult, et kaubamirgi
kasutamisest tulenevalt on konk-
reetne isik endiselt seotud kauba-
margiga tihistatud kaupade loomise
voi valmistamisega, ning tdenioli-
selt mojutas see arvamus selle osa
avalikkuse tarbimiskaitumist?

4.  Kui kolmandale kiisimusele ei saa tingi-
musteta jaatavalt vastata, siis milliseid
muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse
votta, hindamaks, kas kaubamirk voib
selle omaniku poolt véi tema loal
kasutamise tottu avalikkust eksitada ja
kas see on seetbttu [direktiivi 89/104]
artikli 12 léike 2 punkti b alusel
tithistamisele kuuluv, ning eelkaige, kas
tidhtsust omab asjaolu, et eksitamise oht
aja jooksul téendoliselt kahaneb?”

IV. Menetlus Euroopa Kohtus

22. Eelotsusetaotlus esitati Euroopa Kohtu
kantseleisse 16. juunil 2004.

23. Euroopa Kohtu péhikirja artiklis 20 ette
nihtud tihtajaks esitasid kirjalikke miérkusi
E. F. Emanuel, driithing CSL, komisjon ja
Uhendkuningriigi valitsus, kellest kolm esi-
mest esitasid suulisi méarkusi kohtuistungil,
mis toimus 1. detsembril 2005.
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V. Eelotsuse kiisimuste analiiiis

A. Sissejuhatav kiisimus: vastuvéetavus

24. Koigepealt tuleb mirkida, et kirjalikes
mirkustes ei véljendatud médratud isiku
esitatud kiisimuste vastuvdetavuse suhtes
mingit kahtlust, Kuna aga see on esimene
kord, kus see organ ” esitab Euroopa Kohtule
rea kiisimusi, tuleb Euroopa Kohtul omal
algatusel vilja selgitada, kas nimetatud orga-
nil on digus kasutada EU artiklit 234.

25. Uhes varasemas ettepanekus® juhtisin
ma tihelepanu EU artikli 234 tihenduses
kohtu méiste ebapiisavale miiratlusele
Euroopa Kohtu otsustes ja tegin ettepaneku
hdlmata selle mdératlusega koik siseriikli-
kesse kohtustruktuuridesse kuuluvad orga-
nid nagu ka need, mis kiill ei kuulu nendesse
struktuuridesse, kuid teevad otsuseid, mille
peale ei saa edasi kaevata.®

7 — See ei ole siiski pretsedenditu juhtum, sest 2. mértsi 1999. aasta
otsuses kohtuasjas C-416/96: Eddline El-Yassini (EKL 1999,
Ik 1-1209) véttis Euroopa Kohus menetlusse eelotsuse
kiisimused, mille esitas ,Immigration Adjudicator” — maéra-
tud isikuga sarnase staatusega isik.

8 — 28. juuni 2001. aasta ettepanek kohtuasjas C-17/00: De Coster,
milles otsus tehti 29. novembril 2001 (EKL 2001, 1k 1-9445).

9 — Eelnevas joonealuses mirkuses viidatud ettepanek,
punkt 83 jj.

26. Hiljutises kohtupraktikas voib tiheldada
teatud kalduvust nende organite iseloomu-
like tunnuste rangemale tdlgendamisele,'®
eelkoige soltumatuse kriteeriumi osas; ' see
ithtib rohkem minu arvamusega ning peaks
laienema ka tilejéddnud iseloomulike elemen-
tide tdlgendamisele.

27. Lord Chancellori miératud isik kuulub
Uhendkuningriigi kohtusiisteemi. Pealegi on
tal seaduslik alus, sest teda nimetatakse
Uhendkuningriigi kaubamirgiseaduse artik-
lis 76 (Trade Marks Act 1994) ja tema
tegevust reguleerib selle artikkel 77; mdle-
mad artiklid sisalduvad peatiikis ,Menetlu-
sed ja hagid”.

28. Tema alaline iseloom selgub artikli 76
l6ike 2 sonastusest, mille kohaselt voib isik,
keda puudutab kaubamirgiregistri otsus,
esitada hagi kohtusse voi madratud isikule,
mis eeldab seega nimetatud alalist laadi.

10 — Seda tendentsi markis Cienfuegos Mateo, M., ,La nocién
comunitaria de 6rgano jurisdiccional de un Estado miembro
ex articulo 234 del Tratado CE y su necesaria revisién”,
Gaceta Juridica de la Union Europea y de la Competencia,
nr 238, juuli-august 2005, lk 3 jj, pooldades samuti selle
méiste imber mairatlemist (Ik 26).

11 — 30. mai 2002. aasta otsus kohtuasjas C-516/99: Schmid
(EKL 2002, Ik I-4573) kohtujurist A. Tizzano ettepanekuga, ja
31. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas C-53/03: Syfait jt
(EKL 2005, lk 1-4609), milles tunnistati vastuvéetamatuks
eelotsusetaotlus, mille oli esitanud Kreeka konkurentsiamet
(Epitropi Antagonismou), pohjusel, et see amet ei ole
soltumatu, kuivord see kuulub Kreeka Arenguministeeriumi
alluvusse. Kohtujurist F. G. Jacobs seevastu oli joudnud
veendumusele, et seda ametit tuleb pidada kohtuks.
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29. Nendest kahest valikuvoimalusest tule-
nevad kahtlused seoses kohustuslikkusega
hajuvad siiski, kui ndidatakse, et méédratud
isiku poole péérdumine ei ole pelgalt voi-
malus, nagu niiteks vahekohtusse poéoérdu-
mine, '* vaid iiks ainult kahest seadusega ette
nihtud valikuvéimalusest Uhendkuningriigi
kaubamaérgiameti otsuse peale kaebamiseks.

30. Ka ei ole kahtlust tema séltumatuses,
sest nimetatud artikli 77 16ikes 3 loetletakse
ammendavalt tema tegevuse 1dpetamise poh-
jused sellistel ddrmistel juhtudel, nagu pank-
rot voi filtisiline voi vaimne puue. Kuigi Lord
Chancellor on pidev hindama, kas miski
takistab médratud isikul tema iilesandeid
taita, vilistab koik kahtlused sellise meetme,
mida tuleb tingimata kitsalt tolgendada,
erakordsus. '

31. Uhendkuningriigi kaubamirgiseaduse
artikli 76 ldigetest 3 ja 4 on selge, et
konesolev organ thelt poolt kohaldab digus-
norme ja teiselt poolt viib libi véistleva

12 — 23. martsi 1982. aasta otsus kohtuasjas 102/81: Nordsee
(EKL 1982, Ik 1095, punkt 7 jj).

13 — Madratud isiku 10. juuni 2002. aasta otsus asjas DAAWAT
((2003) RP.C. 11), Ik 197.

I-3100

menetluse, kuna ta peab talle esitatud
menetlustes pooled #ra kuulama, '*

32. Lopuks, tema otsus on kohtulik selle
viljendi tdhenduses Euroopa Kohtu kisitu-
ses, ' kusjuures ta tiidab ménikord viimase
kohtuastme iilesandeid vastavalt viidatud
seaduse artikli 76 ldikele 4.'¢

33. Jarelikult vastab médratud isik Euroopa
Kohtu praktikas siseriiklikule kohtule EU
artiklis 234 sitestatud eelotsusemenetluse
kasutamiseks kehtestatud nouetele'” ning
ei ole takistusi tema esitatud kiisimuste
kisitlemiseks Euroopa Kohtus.

14 — Madratud isikule antud kiisimuste menetlemise kohta vt
Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-
Stuart, T. & Keeling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and
Trade Names, 14th ed., Sweet & Maxwell, London, 2005,
1k 88-90.

15 — 19. oktoobri 1995. aasta otsuses kohtuasjas C-111/94: Job
Centre (EKL 1995, lk 1-3361, punkt 9) jdetakse sellest
moistest vilja vabatahtlikkusel pohinevad menetlused; 15. jaa-
nuari 2002. aasta otsuses kohtuasjas C-182/00: Lutz jt
(EKL 2002, Ik 1-547, punktid 15 ja 16) kaubandusregistri
pidamine Saksa siseriiklike kohtute poolt, ning 14. juuni
2001, aasta otsuses kohtuasjas C-178/99: Doris Salzmann
(EKL 2001, lk I-4421) omandiregistri tilesanded, mida
tdidavad Austria teatud kohtud.

16 — Tuleb markida, et minu soovitatud EU artikli 234 kohalda-
mise viisi puhul omandab see asjaolu maérava tahtsuse juhul,
kui méératud isikut ei loeta Uhendkuningriigi kohtusiisteemi
kuuluvaks, sest minu kisituses on tal sel juhul 6igus esitada
eelotsusetaotlusi selle sitte kohaselt.

17 — 17. septembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-54/96: Dorsch
Consult Ingenieursgesellschaft (EKL 1997, lk 1-4961,
punkt 23) ja selles viidatud kohtupraktika, ning eespool
11. joonealuses mirkuses viidatud kohtuotsus Schmid
(punkt 34).
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B. Aspektid, mida tuleb kiisitleda koos

34. Kuna tolgendada palutud sitted {helt
poolt ja esitatud kilsimused teiselt poolt on
sisu poolest sarnased, saab selles osas esitada
mdningad iildised mérkused, mis lihtsusta-
vad pohikohtuasja faktiliste asjaolude raames
vastuse andmist.

1. Registreeritud kaubamirk kui kaup

35. Kaubamirgid kui ,eriline omand”'® on
nende mittemateriaalsusele vaatamata oma
olemuselt kaup. Nende suhtes kehtivas
korras valitseb tsiviildigusele iseloomulik
tahte autonoomin pShiméte iihes vajalike
piirangutega, mis tulenevad nende regist-
reerimisest, mis on &iguskindluse seisuko-
hast madrava tihtsusega ja eelkdige nende
kasutamisest kolmandate isikute suhtes.”
Ent need piirangud ei takista tavaliselt koige
erinevamaid o6igustehinguid registreeritud
kaubamairkidega, nagu on niha laiast valikust
lepingutest, mis kasitlevad kaubamairke.

18 — See nimetus on voetud Hispaania tsiviilseadustikust, mille
II raamatu IV jaotise pealkiri on ,De algunas propiedades
especiales” (Moned erilised omandid); selle III peatiikk
kasitleb intellektuaalomandit strictu sensu ja seda voib
tingimusteta laiendada téostusomandile ja igal juhul kauba-
mirkidele.

19 — Direktiivis ei vdeta selle suhtes seisukohta; ent see tuleneb
midruse nr 40/94 artikli 17 loikest 6 ja artiklist 23; vt
von Kapff, P., ,Rechtsiibergang — Artikel 17", Ekey, F. ja
Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, 1k 967.

36. Nii on kaubandusmaailmas vilja arene-
nud eri liiki lepingud, mis kitkevad mis tahes
laadi digusi niisugustele kaubamargicigustele
nagu kasutamise iileandmine (niiteks kauba-
mirgi litsentsimine *° ja frantsiis) véi kauba-
mirgi vodrandamine inter vivos voi mortis
causa,*" tasuta® vbi tasu eest; viimati
nimetatud juhul tekitas eriti vaidlusi mitte-
materiaalse omandi ja sellega seotud ette-
votte omandi {lemineku vahelise seose
tingimus, kuivord mones oiguskorras oli
selline seos néutav, kusjuures oli keelatud
miitia kaubamirki eraldi ettevottest, millele
see kuulub. Sellegipoolest nidevad liikmesrii-
kide digussiisteemid tina ette kaubamarkide
iileandmise ettevotte iilejadnud varast
eraldi. >

37. Direktiivis 89/104 ei kisitleta iildkehtiva
diguse aspekte, mis on loomulik, arvestades
liikmesriikide pédevusega reguleerida era-
omandit vastavalt EU artiklile 295, ja lahtu-
valt direktiivi kuuendast poéhjendusest, mis ei
vilista muude valdkondade &igusnormide
kohaldamist kaubamaérkide suhtes. Seevastu
miédruse nr 40/94 artiklis 17 sitestatakse
sonaselgelt thenduse kaubamirgi séltuma-
tus majandusiiksusest, mille tooteid see
tahistab.

20 — Seda vaadeldakse direktiivi 89/104 artiklis 8, mille 16ikes 2
nimetatakse kaubamargi omaniku igusi litsentsiaadi suhtes.

21 — Moeldakse testamendi teel parandamist, kus testament on
ithepoolne digustehing.

22 — Teoreetiline oletus kaubanduses, ent mitte véimatu.
23 — Eespool viidatud von Kapff, P., 1k 964.
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38. Uldise tsiviildiguse, millesse kuuluvad
mittemateriaalse omandi éigused, raamistiku
tilendamiseks tuleb pdhikohtuasja faktilisi
asjaolusid arvestades kasutusele vétta selles
sektoris kehtivad tildpohimétted, sest kui ei
ole pohjust omandi {iileandmise tehingut
tithisuseks voi tithiseks tunnistada (pettus,
végivald, seaduserikkumine), siis reguleerib
seda hea usu pohiméte, mis néuab lepingute
tiitmist (pacta sunt servanda) ja mis on
esikohal kéikides lepingu eesmirgi saavuta-
mise etappides.

39. Selles suhtes ei tegutse vastavalt pohi-
mottele bona fides semper praesumitur®*
isik, kes miiiib oma mis tahes laadi digused ja
pirast noéuab neid mis tahes alustel tagasi
kolmandalt isikult; selline kditumine meenu-
tab mottetera venire contra factum proprium
non valet, mis on tiiipiline mark hea tahte
puudumisest. Loogiline on leppida vaba
kdsutamise tagajirgedega, tingimusel, et ei
ole pohjusi, mis digustavad loovutatu tagasi
saamist.

40. Kokkuvottes ei takista kaubamérgioi-
guste iileandmist miski; tegelikult vodranda-
takse neid dritehingutes sageli, mis on
kaubandusmaailmas {ildteada ja nii tavaline
asjaolu, et kahtlemata on see méiruse
nr 40/94 artikli 17 ja TRIPS lepingu artikli 21
aluseks.

24 — Siseriiklikus diguses on seda sonaselgelt nimetatud Hispaania
tsiviilseadustiku artiklis 434 ja Prantsuse tsiviilseadustiku
artiklis 2268.
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2. Kaubamiirgi funktsioonid

41. Direktiivi 89/104 artikli 3 1dike 1 punkt g
ja artikli 12 16ike 2 punkt b viitavad kauba-
mirgile iguse kaotamisele, kui kaubamirk
on oma pohifunktsiooni kahjustavalt tarbijat
eksitav; seega tuleb seda funktsiooni lithidalt
meelde tuletada enne mdlemas sittes sisal-
duva kasutaja méiste uurimist.

42. Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt
on mirkide esmane otstarve anda 16pptarbi-
jale teada kauba voi teenuse piritolu, et ta
saaks neid segiajamatult eristada muud
paritolu kaupadest v6i teenustest, tagades,
et kauba on valmistanud voi teenust osutab
ainult iiks ettevote, mis vastutab selle kvali-
teedi eest. ?®

43. Ma juba nimetasin mitmel korral kauba-
mirgidiguse eesmarki: selle teabe digsuse
kaitse, mida registreeritud kaubamirk annab

25 — 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01:
Arsenal Football Club (EKL 2002, lk 1-10273, punkt 48);
23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La
Roche (EKL 1978, lk 1139, punkt 7) ja 18. juuni 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk 1-5475,
punkt 30).
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kaupade piritolu kohta, *° ilma et see piiraks
muid eesmirke. >’

44. Euroopa Kohus on samuti réhutanud
seda tiiipi mittemateriaalse omandi korval-
eesmirkide tdhtsust, nimelt kui kvaliteedi-
néditajat, arvestades, et see on mdoeldud
Klientide voitmiseks. 2*

45. Ta on ihtlasi réhutanud, et kaubamirk
koondab endas® selle omaniku poolt ava-
likkusele pakutavate kaupade mainet, tun-
nistades, et mairgi ja seega selle omaniku
head nime v&ib rikkuda pakendis toote
sobimatu esitamine. ** Oigusteoorias on iiht-
lasi rohutatud miérgi kui reklaamikandja
tihtsust kaupade jaoks, mida see tihistab, *!

26 — Ettepanek kohtuasjas C-23/01: Robelco, milles otsus tehti
21. novembril 2002 (EKL 2002, lk 1-10913, punkt 26).

27 — Néiteks kaubamirk kui miitigiedendus- voi aristrateegia
vahend; vt Grynfogel, C., ,Le risque de confusion, une
notion & géométrie variable en droit communautaire des
marques”, Revie de Jurisprudence de Droit des Affaires,
nr 6/2000, lk 494 jj, eriti lk 500. Vt ka minu 13. juuni
2002. aasta ettepanek kohtuasjas, milles tehti eespool
viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punktid 43 ja 46.

28 — 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-10/89: HAG GF
(EKL 1990, Ik 1-3711, punkt 13).

29 — Tabav viljend Ferndndez-Né6voa, C. sulest, Tratado sobre
Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2. éd., 2004, 1k 76.

30 — 11. juuli 1996. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-427/93,
C-429/93 ja C-436/93: Bristol-Myers Squibb jt (EKL 1996,
Ik [-3457, punkt 75).

31 — Eespool viidatud Ferndndez-Névoa, C., 1k 78 ja 79.

46. Ent nagu mirgib Uhendkuningriigi valit-
sus oma mirkustes, ei taotleta direktiiviga
kaubamirkide tithistamist, kui kaup ei vasta
tarbija ootustele, kuna teatud isik ei osale
enam selle loomises voi valmistamises, voi
muude] asjaoludel. Tegelikkuses on iildsus
teadlik sellest, et kvaliteet muutub erinevatel
pohjustel. Jarelikult tuleb eksitamist vaatlus-
aluste Oigusnormide tihenduses uurida
ainult nimetatud pohifunktsiooni seisuko-
hast.

47. Peale selle, nagu mirkis komisjon, on
nende sitete aluseks avalik huvi tagada kaitse
selliste mérkide kaubamirgina regist-
reerimise ja kasutamise vastu, mis eksitavad
keskmist tarbijat, méjutades tema ostuotsu-
seid. Seega tuleb kisitleda kasutajaprofiile,
arvestades eelkoige markusi, mida selles osas
tegid nii CSL kui ka E. F. Emanuel.

3. Asjaomane tarbija

48. ,Keskmise tarbija” mudelit on jirjepide-
valt kasutatud alates 16. juuli 1998. aasta
otsusest kohtuasjas Gut Springenheide ja
Tusky,** milles vdeti omaks ithtne ja iildiselt
kohaldatav kriteerium, mille alusel kindlaks

32 — Kohtuasi C-210/96 (EKL 1998, Ik 1-4657).
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médrata, kas nimetus, méirk véi reklaamlause
eksitavad ostjat, vottes aluseks keskmise,
piisavalt informeeritud, méistlikult tihelepa-
neliku ja aruka tarbija ning kasutamata
eksperdiarvamust voi arvamusksitlusi. **

49. Selle eelduse ulatuse kontrollimine on
igal konkreetsel juhul kontrollija v6i kauba-
mairgi alast vaidlust arutava kohtu iilesanne.
Ma mirkisin mujal, ** et kontrollija ja kohus
peavad kasutama oma kaalutluséigust, vottes
aluseks ithenduse diguses midratletud kesk-
mise tarbija mudeli, ilma et vdimalik tdien-
dav uurimine, analiiiitiline uurimus, eksper-
diarvamus voi statistilised kiisitlused vabas-
taksid neid sellest hindamisest.

50. Jarelikult tuleb lihtuda samast kriteeriu-
mist, mida kasutati eelnevates punktides
tarbija kohta, sest tihelt poolt ei ole mingit
vajadust seda muuta direktiivi 89/104 artik-
lite 3 ja 12 valdkonnas, ja teiselt poolt ei
tulene ka kohtuasja toimiku faktilistest
asjaoludest, et asjaomane ildsus koosneks
moe- ja pruutkleitide spetsialistidest.

33 — Ibidem, punkt 31.

34 — 16. martsi 2004. aasta ettepanek kohtuasjas, milles tehti
7. oktoobri 2004. aasta otsus C-136/02 P: Mag Instrument vs.
Uhtlustamisamet (EKL 2004, lk I-9165, punkt 48).
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4. Parisnimed kaubamirkidena

51. Lopuks on iihiste elementide uurimisel
vaja kisitleda probleeme seoses kaubamarki-
dega, mis koosnevad isikunimedest, nagu
antud pohikohtuasjas.

52. Uhenduse oiguses loetleb nimetatud
direktiivi artikkel 2°° nende mirkide niidi-
sed *, mis vdivad moodustada kaubamirgi,
tingimusel, et sellised margid véivad eristada
ithe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste
omadest. Selles sittes nimetatakse sdnasel-
gelt ,isikunimesid”.

53. Euroopa Kohtu praktika nduab, et seda
liiki kaubamirkide eristusvéime hindamisel
kriteeriumid on samad, nagu need, mida
kohaldatakse teist liiki kaubamarkidele.
Kohtupraktikas on eelkdige nende eristus-
voime konkureerivatest kaubamirkidest
kindlaks médramiseks keeldutud rangemate
tingimuste kohaldamisest.*®

35 — Madruse nr 40/94 thenduse kaubamirgi kohta artikli 4 sisu
on sama.

36 — Vastavalt direktiivi 89/104 seitsmendale pohjendusele.

37 — 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-404/02: Nichols
(EKL 2004, Ik 1-8499, punkt 25).

38 — Ibidem, punkt 26.
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54. Mbistagi ei ole kaubamirgi Elizabeth
Emanuel eristusvbimes kahtlusi, kuid niib
kohane korrata kohtuasjas Nichols esitatud
ettepaneku arutlust, et direktiiv ei voimalda
perekonnanimede erilist kohtlemist, kuna
ainsa perekonnanimesid kisitleva sitte ehk
artikli 6 16ike 1 punkti a esemeks on kauba-
mirgi kaitsva moju piiramine, * mis on
madratud isikule esitatud vaidluses kasitleta-
vatest tithisuse vdi tithistamise pohjustest
erinev kiisimus.

55. Kokkuvéttes leian, et ees- ja perekonna-
nimede suhtes tuleb kohaldada sama korda
mis Ulejadnud mérkide osas, kuna erinevaks
kohtlemiseks puudub &iguslik alus.

C. Vaidlusaluste sdtete eripdirad

56. Kui vaidlusaluste sitete tdlgendamise
ithised jooned on vilja toodud, tuleb kes-
kenduda nende eripiradele.

39 — Ettepanek, mille ma esitasin 15. jaanuaril 2004 eespool
viidatud kohtuasjas Nichols, punkt 37.

1. Direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punktis g
kasutatud moiste ,eksitada” (esimene ja teine
kiisimus)

57. Selle siitte sdnastusest nahtub, et sama-
moodi nagu teistes artikli 3 loigetes viida-
takse kaubamirgi olemusele, nagu mirgib
Uhendkuningriigi valitsus oma mirkustes.
Mirk peab seega oma olemuse tdttu ava-
likkust eksitama, sisaldades ebadiget teavet,
mis voib olla objektiivselt eksitav,*’ see
tihendab, et see on eksitav koikidel maistli-
kult kujuteldavatel kasutusjuhtudel. ** Seega
oleks niiteks kaubamirgis sellisele materja-
lile viitamine selle kaubamairgiga tdhistatud
toote koostisosana, mida toode ei sisalda,
otseselt kaubamairgist tulenev teave, mis
tekitaks tarbijates segadust. **

58. Viga tuntud on véljamdeldud sona
»Orlwoola” registreerimisest keeldumine
Uhendkuningriigis tekstiiltoodete jaoks, sest
selle kéla (sama mis all wool — ainult vill)
pani avalikkuse arvama, et tekstiiltooted on
valmistatud villast, kuigi tegelikult sisaldasid
need ainult puuvilla,

40 — Eespool viidatud Ferndndez-Névoa, C., Lk 234.

41 — Bender, A., ,Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7%
eespool viidatud Ekey, F. ja Klippel, D., Ik 912, seoses midruse
nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktiga g.

42 — Gastinel, E., La marque communautaire, L.GD.)., Pariis,
1998, Ik 88 ja 89; samuti seoses madruse nr 40/94 artikli 7
I6ike 1 punktiga g kusjuures tema hiipotees on tiielikult
kohaldatav ka direktiivi raames.

43 — Uksikasjalikult selle 1909. aastast pirit juhtumi kohta vt
Isaacs, N., Law of Trade Marks, CLT Professional Publishing,
Birmingham, 1996, lk 39.
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59. Esitatud pdhjendusi arvestades tuleb
kiisida, kas omaniku nime sisaldava kauba-
mirgi omandi ileminekuga kaasneb méne-
del asjaoludel selline eksitamine.

60. Vastus on eitav mitmel pdhjusel.

61. Esiteks on seadusandja vdhemalt ithen-
duse kaubamirgi suhtes sonaselgelt ette
ndinud markide {leandmise sdltumatult
nendega seonduva ettevotte miiigist, ning
direktiivis on lisaks ette ndhtud sitted
kaubamirgi litsentsimise kohta, mille puhul
registreeritud mérgi ja isiku nime identsus
kaob.

62. Toendoliselt ei oleks selline véimalus
lubatud voi oleks selles ette nidhtud erandid,
kui moeldaks, et keskmine tarbija, nagu
eespool madratletud, ei ole iildse teadlik ega
saa aru ettevotetes ja eriti kaubamirkides
nagu koikides muudeski kaupades toimuva-
test muutustest. Niisiis ollakse seisukohal, et
sellised muutused ei kahjusta ega muuda
nende t&dstusomandi diguste pohifunkt-
siooni.
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63. Direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti g dige
tolgendamine eeldab, et kasutaja on teadlik
sellest, et kaubamirkidena kasutatakse isiku-
nimesid, kuigi sellenimelised isikud ei pruugi
nende mirkidega tdhistatud kaupade toot-
mises voi teenuste osutamises osaleda. Nagu
mirgib CSL oma markustes, et kuigi koik
tarbijad ei ole tileminekust tingimata teadli-
kud, teavad nad, et moeloojal on digus oma
tegevus igal ajal tle anda.

64. Teiseks tuleb meenutada, et Euroopa
Kohtu praktikas on otsustatud kisitleda neid
mirke tipselt samuti nagu iilejadnud re-
gistreeritavaid mirke. Ei ole mingit pohjust
anda tdiendavat kaitset, kui iseenda nimelise
kaubamairgi loonud isik katkestab kéik seo-
sed ettevotjaga, kes valmistab sellist nime
sisaldava kaubamirgiga kaupu.

65. Esitatud selgitusi arvestades tuleb esime-
sele eelotsuse kiisimusele vastata, et kas voi
osaliselt pédrisnimest koosnev kaubamirk,
mis anti iile koos sellega seotud mainevair-
tusega, ei ole direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1
punkti g tihenduses avalikkust eksitav, kuigi
see tekitab eksiarvamust, et see isik osaleb
kaubamirgiga tdhistatud kaupade loomises
voi valmistamises.
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66. Arvestades esimesele kiisimusele antud
vastust, ei ole teisele kiisimusele vaja vastata.

2. Direktiivi 89/104 artikli 12 1dike 2 punkti b
eripirad (kolmas ja neljas kiisimus)

67. Selle sitte ja eelnevates punktides ana-
litisitud Sigusnormi vaheline erinevus seis-
neb selles, et avalikkuse eksitamine peab
tulenema kaubamirgi kasutusviisist. Nagu
Uhendkuningriigi valitsus digesti mirgib, on
sellega tegemist siis, kui omaniku v6i véima-
liku litsentsiaadi méargi kasutamise viis muu-
dab kaubamirgiga edasiantavat teavet nii, et
see viib lopuks tarbijad tegeliku sédnumi
suhtes segadusse. **

68. Toostusomandidigusele omased tunnu-
sed vdimaldavad seega ainult kindlaks teha,
mil médral viimati nimetatu on muutunud ja
nende muutuste ulatuse, kuna Euroopa
Kohus on 4. mirtsi 1999. aasta otsuses nn
Gorgonzola kohtuasjas sedastanud,® et
tithistamist kasitlevaid sétteid tuleb tdlgen-

44 — Magruse nr 40/94 artikli 50 l6ike 1 punkti ¢ kohta vt
von Mithlendahl, A. ja Ohlgart, D., Die Gemeinschaftsmarke,
Verlag CH. Beck ja Verlag Stampfli + Cie, Miinchen, 1998,
1k 173.

45 — 14. mirtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-87/97: Consorzio
per la tutela del Formaggio Gorgonzola (EKL 1999,
Ik 1-1301).

dada kitsalt, ndudes tarbija tegeliku eksita-
mise esinemist v6i piisavalt tosist riski
selleks.*®

69. Jirelikult, ainult kaubamirgi kasutamine,
kui ei muudeta oluliselt selle avalikkusele
edastamise viisi, el méjuta sellega edasianta-
vat sonumit*” ka siis, kui nagu pshikohtuas-
jas kaubamairgile oma nime andnud isikul ei
ole enam mingit seost seda mirki kasutava
ettevottega. Kui seda tajub teisiti klient, kes
on endiselt veendunud, et see isik osaleb
tootmisprotsessis, tuleneb see viltimatult
sellest, et kaubamairgil on uus omanik, kuid
seda ei saa pidada eksitavaks direktiivi artik-
li 12 tihenduses, mistdttu ei oma tihtsust
eelotsusetaotluse esitanud kohtu nimetatud
asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tdenfio-
liselt kahaneb.

70. Siin tuleb arvesse votta ka direktiivi
artikli 3 ldike 1 punkti g kisitlevates
punktides esitatud arutlusi keskmise tarbija
kohta,*® kelle puhul eeldatakse teadlikkust
téostusomandi 6iguse omandi iilemineku

46 — Ibidem, punkt 41.

47 — Samal seisukohal on kohtujurist F. G. Jacobs kohtuasjas,
milles tehti eespool viidatud kohtuotsus Gorgonzola, ettepa-
neku punkt 56.

48 — Vt eespool punktid 60 ja 61.
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voimalikkusest. Nendel asjaoludel ei muutu
samuti kaubamaérgi pohifunktsioon. Sellegi-
poolest tuleb siseriiklikul kohtul selleks, et
otsustada, kas avalikkust voidi eksitada,
kaaluda vaidlusele omaseid asjaolusid, et
hinnata kaubamirgi kasutamise tagajirgi.

71. Esitatud pohjendusi arvestades ei ole
isikunimelise kaubamérgi, mis on iile antud
koos sellega seotud mainevidrtusega, kasu-
tamine viidatud artikli 12 l6ike 2 punkti b

VI. Ettepanek

tahenduses eksitav; siseriikliku kohtu iiles-
anne on kaaluda kohtuasjale omaseid asja-
olusid, et hinnata méju, mida avaldab selle
kaubamirgi kasutamine muljele, mis ava-
likkusel kaubamargist tekib.

72. Kolmandale kiisimusele antud vastust
arvestades ei ole neljandat kiisimust vaja
uurida.

73. Esitatud pdhjendustest lihtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata High
Court of Justice’i kaudu esitatud Lord Chancellor’i miiratud isiku kiisimustele

jargmiselt:

1. Noukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamirke
kisitlevate liikmesriikide odigusaktide iihtlustamise kohta artikli 3 loike 1
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punkti g tuleb tolgendada nii, et kas voi osaliselt périsnimest koosnev
kaubamirk, mis anti tile koos sellega seotud mainevédrtusega, ei ole avalikkust
eksitav, isegi kui see tekitab eksiarvamust, et see isik osaleb kaubamérgiga
tihistatud kaupade loomises v&i valmistamises.

Samadel asjaoludel ei ole ainuiiksi registreeritud kaubamirgi kasutamine
viidatud direktiivi artikli 12 16ike 2 punkti b tihenduses avalikkust eksitav.
Siseriikliku kohtu {ilesanne on kaaluda kohtuasjale omaseid asjaolusid, et
hinnata méju, mida avaldab selle kaubamirgi kasutamine muljele, mis
avalikkusel kaubamirgist tekib.
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