NICHOLS

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 15. jaanuaril 2004

I. Sissejuhatus

1. Kéesolev eelotsuse kiisimus puudutab
levinud perekonnanimede eristusvdime prob-
leemi intellektuaalomandi valdkonnas.

Uhendkuningriigi kaubamirgiametil on
tavaks keelduda tavaliste Londoni telefoni-
raamatus sageli esinevate perekonnanimede
registreerimisest kaubamérgina, kui kisitle-
tavate kaupade ja teenuste turul tegutseb
suur arv ettevotjaid.

Alustuseks tuleb mirkida, et ei ndukogu
kaubamirgidirektiiv? ega iikski iildpshimote
ei ndua perekonnanimede teistsugust koht-
lemist vorveldes teiste kaubamirgiliikidega.
Nende eristusvdimet tuleb hinnata seoses
kaupadega, mille jaoks neid kasutatakse, ja
sellega, kuidas asjaomane tarbija neid tajub.

1 — Algkeel: hispaania,

2 — Noukogu 21, detsembri 1988, aasta esimene direktiiv 89/104/
EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide iiht-
lustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1),

Sellele vaatamata tuleb tunnistada, et nime-
tatud tarbija on harjunud sellega, et pere-
konnanime kasutatakse teenuse péritolule
viitamiseks, eriti siis, kui tegemist on teatud
kutsetdotajate osutatavate teenustega. Selles
valdkonnas véga sageli esinev perekonnanimi
voib olla kaubamirgina kélbmatu, kuna sellel
puudub vajalik eristusvoime.

I1, Oiguslik raamistik

1. Uhenduse igus: kaubamérgidirektiiv.

2. Vastavalt direktiivi artiklile 2 voivad kau-
bamirgi moodustada ,mis tahes tihised,
mida on véimalik graafiliselt esitada, eelkoige
nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised,
tihed, numbrid voi kaupade v6i nende
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pakendi kuju, kui selliste tihiste pdhjal on
voimalik eristada iihe ettevotja kaupu voi
teenuseid teiste ettevitjate omadest.”

3. Artikli 3 16ige 1 sitestab seejérel:

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

a) tihiseid, millest kaubamirk ei saa koos-
neda;

b) kaubamérke, mis ei ole teistest eristata-
vad;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sel-

listest mirkidest voi tihistest, mis tihis-

tavad kaubanduses sorti, kvaliteeti,

* kvantiteeti, otstarvet, véirtust, geograa-

filist péritolu voi kaupade tootmise voi

teenuste pakkumise aega vdi muid
kauba v6i teenuse omadusi;
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d) kaubamirke, mis koosnevad ainult mér-
kidest voi tihistest, mis on muutunud
tavapéraseks igapdevases keelekasutuses
voi heausksetes ja kindlakskujunenud
kaubandustavades;

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

L]

4. Direktiiv lubab registreerida kaubamdrgi,
mis vastab 16ike 1 punktis b, ¢ vdi d
kirjeldatud juhule, eeldusel, et ta voimaldab
miératleda kauba voi teenuste piritolu.
Artikli 3 16ige 3 sitestab:

»Kaubamirgi registreerimisest ei keelduta ja
seda el tunnistata kehtetuks vastavalt 16ike 1
punktile b, ¢ voi d, kui kaubamérk on enne
registreerimistaotluse esitamise kuupéeva ja
pirast selle kasutamist omandanud eristata-
vuse. [..]"
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5. Artikli 6 l6ige 1 pealkirjaga ,Kaubamirgi
mbdju piirangud” sitestab alljirgneva:

JICaubamirk ei anna selle omanikule digust
keelata kolmandatel isikutel kasutada kau-
bandustegevuse kiigus:

a) oma nime ja aadressi;

b) tdhiseid, mis nditavad sorti, kvaliteeti,
kvantiteeti, otstarvet, viifirtust, geograa-
filist péritolu, kaupade tootmise vdi
teenuste pakkumise aega voi muid
kauba vdi teenuse omadusi;

¢) kaubamiirki, kui see on vajalik kauba véi
teenuse kavandatud otstarbe niitami-
seks eelkdige juhul, kui tegemist on
lisaseadme voi varuosaga,

kui konealune isik kasutab neid kooskélas
ausa toostus- voi kaubandustavaga.”

6. Nimetatud direktiivi sitted on praktiliselt
identsed noukogu kaubamirgimiiruse®
artikliga 4, artikli 7 ldigetega 1 ja 3 ja artikli
12 laikega 1.

2. Siseriiklik digus

7. Kaubamirgidirektiiv voeti siseriiklikusse
Oigusesse iile Gigusaktiga Trade Marks Act
1994 (kaubamirgiseadus), millega asendati
1938, aastast alates kehtinud seadus.

8. 2000. aasta mais avaldas kaubamirgiameti
direktor (Registrar of Trade Marks) ringkirja,
millega teatati ameti tava muutmisest (Prac-
tice Amendment Circular nr 6/00, edaspidi
»PAC 6/00”) seoses nimede ja perekonnani-
mede registreerimisega.

3 — Noukogu 20. detsembri 1993, aasta miirus (EU) nr 40/94
tihenduse kaubamiirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1), muudetud
noukogu 22. detsembri 1994, aasta midrusega (EU) nr 3288/94
Uruguay voorus sdlmitud lepingute rakendamiscks (EUT L
349, 1k 83, edaspidi ,miirus”).

1-8503



KOHTUJURIST RUIZ-JARABO ETTEPANEK — KOHTUASI C-404/02

9. Nimetatud ringkirjast on kohane réhu-
tada jargmisi 16ike:

»5. Et hinnata, kas perekonnanime alusel on
voimalik eristada {ihe ettevdtja kaupu voi
teenuseid, tuleb arvestada:

a) seda, kas perekonnanimi on levinud;

b) valdkonnas tegutsevate ettevotjate arvu,
kellelt taotluses tdpsustatud kaubad voi
teenused voiksid pirineda.

6. Sel eesmirgil arvesse vdetav ettevotjate
arv hélmab valmistajaid, disainereid, spetsia-
liseerunud kauba jaemitiijaid ja teenuseosu-
tajaid.

7. Miiratledes, kas perekonnanimi on levi-
nud, arvestab register jitkuvalt Londoni
telefoniraamatuga. Sellele vaatamata on seo-
ses telefonikasutajate arvu pideva suurene-
misega voimalik, et isegi vordlemisi harva
esinev nimi esineb arvestataval médral Lon-
doni telefoniraamatus. Seetdttu peab register
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lugema perekonnanime levinuks vaid siis, kui
see esineb vdhemalt 200 korral Londoni
telefoniraamatus voi muus kohases teatmi-
kus.”

10. Argumentatsiooni kohaselt, millel ring-
kirjas toodud kaks hindamiskriteeriumit
pohinevad, on téendosus, et keskmine tarbija
tajub perekonnanime — isegi, kui see on
levinud — iihe kindla ettevdtja kaupu ja
teenuseid eristava tihisena, seda suurem,
mida viiksem on konkreetsel turul tegutse-
vate ettevotjate arv. PAC 6/00 nimetab
nditena agrokemikaalide tootjaid ja 6huveo-
teenuste osutajaid. *

11. Seevastu mida rohkem on sellel turul
tegutsevaid ettevotjaid, seda raskem on
iildsusel levinud perekonnanime alusel mis-
ratleda kaubanduslikku péritolu. Ringkiri
nimetab niitena tekstiili-, toidukaupade ja
jookside valmistajaid ning advokaadibiiroo-
sid.

4 — PAC 6/00, loige 8.
5 — Ibidem, 16ige 9.
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II1, Pohikohtuasja menetluse asjaolud

12. Nichols plc (edaspidi ,Nichols”) on
Uhendkuningriigis asutatud 4riithing. 8.
augustil 2000. aastal esitas Nichols United
Kingdom Trade Marks Registry'le (Uhend-
kuningriigi kaubamérgiamet) taotluse regist-
reerida sonamérk ,Nichols” Nizza kokku-
leppe klass1desse 29, 30 ja 32 kuuluvate
kaupade jaoks,® Tegemist on miiiigiauto-
maatide ning neist automaatidest tavaliselt
miliidavate kaupade, pohiliselt toidukaupade
ja jookidega. Ettevotja ei viidanud kasutamise
kiigus eristusvoime omandamisele,

13. 11. mai 2001. aasta otsusega rahuldas
kaubamirgiamet taotluse miitigiautomaatide
osas, kuid jdtiis taotluse {ilejadinud osas

6 — 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava
k'\u ade ja teenuste rahvusvahelise Klassifikatsiooni Nizza
Eulcpe uuesti 1ibi vaadatud ja parandatud kujul.
K ass 9
M(lhghutomndld clck(moniliscd vl Zetoonide abil tostavad

toid a joogi did, nende automaatide osad ja
garnituurid,

Klass 29

Piim ja piimapulber, val gud plimast, li pllm'\st,
rasv, jookide valmishmlscks kast I tiir] hst isald.

ained ja suhkrud, piimatooted, jogurt {:51 ;ogurujoogid,
magustoidud, pllllvllj‘l- ja koogiviljamahla ckstraktide aroma-
tiseeritud kontsentraadid.

Klass 30

Kohv, tee, kakao, kohviessents, kohvickstrakt, siguri- ja
kolwisegud, koik kohvi asendavad tooted, suhkur, maiustused,
toidujad, kondulnloolcd kitlmutatud loxdmlncd, magustoi-
tulde maitseained ja magustoitude val d, joogid.
Alkoholivabad joogid ja nende valmistusained, supid ja
alkoholivabade jooﬁlde kontsentraadid, puuviljamaitselised
joogld jadjoogid.

Klass 42

Restorani-, kohviku- ja toitlustusteenused.

rahuldamata. Pohjendusena viitas amet PAC
6/00-s sisalduvale kahele hindamiskriteeriu-
mile”, teatades jargmist.

Esiteks on perekonnanimi ,Nichols” ning
teised foneetiliselt sarnased perekonnanimed
nagu niiteks ,Nicholls” vai selle ainsuse
vormiga ,Nichol” Uhendkuningriigis levinud
perekonnanimed, kuna need esinevad 483
korda Londoni telefoniraamatus.

Teiseks tegutseb klassidega 29, 30 ja 32, mille
jacks registreerimist taotleti, seonduval toi-
duainete ja jookide turul suur arv ettevotjaid,
mistéttu tarbijal on raske tajuda levinud
perekonnanimes kaubanduslikku piritolu.

Mis puudutab miitigiautomaate (kuuluvad
klassi 9), siis leidis amet, et tegemist on
piisavalt rohkem spetsialiseerunud valdkon-
naga, kus tegutseb vihem ettevotjaid.

14. Nichols esitas Trade Marks Act’i artikli
76 1oike 3 alusel selle otsuse peale 14. veeb-
ruaril 2002 kaebuse High Court of Justice
(England and Wales), Chancery Division’ile

7 — Vit eespool punkt 6 Ja sellele jirgnevad punktid.
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(muu hulgas tdé6stusomandi kiisimustes
pidev esimese astme kohus).

15. Eelotsusetaotluse esitanud kohtunik
Robin Jacob tipsustab oma mi#ruses pérast
Uhendkuningriigi kaubaméirgiameti levinud
perekonnanimede kaubamirkidena regist-
reerimisega seonduva praktika kirjeldamist,
et tegelik kiisimus seisneb selles, kas tuleb
olla seisukohal, et iisna tavalisel perekonna-
nimel puudub eristusvéime ajani, mil see
kasutamise kdigus eristusvdime omandab.

Kohtuniku arvates seisneb levinud perekon-
nanimedega seonduv probleem selles, et
hetkeni, mil ta omandab kasutamise kiigus
eristusvoime, ei niita see tegelikult, et

kaubad périnevad ithelt kindlalt ettevotjalt.’

Selline jéreldus on veelgi kohasem teenuste
suhtes.

Sellises olukorras on kasutamise kiigus
eristusvdime omandanud kaubamirgi eri-
tunnuseks see, et ta on teised samanimelised
vbi sarnased kaubamirgid valdkonnast vilja
torjunud.

Kohtunik meenutab samuti, et registreerimi-
sest tulenevalt tekib monopol lisaks regist-
reeritud mirgi kasutamisele ka teistele
sarnastele mirkidele, kui segiajamine on
tdendoline.
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16. Eelotsusetaotluse kohaselt on Uhendku-
ningriigi registri kasutatav hindamisviis
digustatud teatud tavaliste nimede ja nen-
dega segiaetavate sarnaste nimede monopoli
valtimise eesmirgiga.

17. Levinud perekonnanimed ei ole iseene-
sest piisavad mdératlemaks teatud kauban-
duslikku péritolu, vilja arvatud juhul, kui nad
on omandanud eristusvéime kasutamise
kdigus. Nende piisav kasutamine ajas eeldab,
et nad on samanimelised v6i sarnased
kaubamirgid vilja toérjunud.

18. Eelotsusetaotluse esitanud kohtunik eel-
istab puhtalt teoreetilise seisukoha votmise
asemel asuda registreeritud kaubamirkide
siisteemi funkisioneerimise osas realistlikule
seisukohale. Sellega seonduvalt hoiatab ta
monopoliseerimise eest, mis vdib tuleneda
tavalise perekonnanime registreerimisest
mitme kauba ja teenuse jaoks. Sellise ohu
puhul ei tundu tdhusana nii raha- kui ajakulu
noéudev voimalus vaidlustada kaubamérgi
registreerimine teatud kaupade voi teenuste
jaoks kasutamata jdtmise alusel pérast viie
aasta moodumist registreerimisest.

Samadel pohjustel ei ole kaubamérgi eristus-
voime hindamisel kohane arvestada selle
toime piirangutega seotud kaalutlusi, kuigi
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Euroopa Kohus on nendega ilmselt arvesta-
tud kohtuotsuse Baby-dry® punktis 37.
Tegelikkuses saab registreeritud kaubamirgi
omanik soodsama kohtlemise osaliseks.

19. Pérast neid tdhelepanekuid tunneb eel-
otsusetaotluse esitanud kohtunik huvi kau-
bamirgidirektiivi artikli 6 16ike 1 mdju vastu
perekonnanime eristusvdime hindamisele,

IV, Eelotsuse kiisimused

20. Nimetatud tiihistamishagi ldbivaatamise
kiigus otsustas High Court menetluse pea-
tada ja esitada Euroopa Kohtule jirgmised
eelotsuse kitsimused:

»1. Millistel tingimustel voib ainult iihest
perekonnanimest koosneva kaubamdrgi
(st direktiivi 89/104/EMU artikli 2
tingimustele vastav ,tihis”) registreeri-
misest keelduda pohjusel, et see ,ei ole
teistest evistatav” direktiivi artikli 3 ldike
1 punkti b tihenduses?

8 — 20. septembri 2001. aasta atsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter
& Gm)nblc v. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2001, lk
[-6251).

2,

Tépsemalt, kas sellise tdhise — kui see ei
ole veel kasutamise kiigus eristusvéimet
omandanud — registreerimisest

a) peab keelduma voi

b) voib keelduda,

kui on tegemist tavalise perekonnani-
mega liikmesriigis, milles kaubamirgi
registreerimist taotletakse, vdi kui on
tegemist tavalise perekonnanimega iihes
voi mitmes muus liilkmesriigis?

Kas teise kilsimuse punktile a v6i b
jaatava vastuse andmise korral on sise-
viiklikel ametivéimudel kohane lahen-
dada probleem, viidates keskmise tarbija
eeldatavatele ootustele konealuste kau-
pade/teenuste suhtes liikmesriigis, vot-
tes arvesse perekonnanime tavalisust,
konealuste kaupade/teenuste olemust ja
perekonnanimede levinud (v6i mitte-
levinud) kasutamist kénealusel turul?

Kas selle kindlakstegemisel, kas pere-
konnanimi ,ei ole teistest eristatav”
direktiivi artikli 3 loike 1 punkti b
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tahenduses, omab tédhtsust, et kauba-
mirgi registreerimise moju on artikli 6
16ike 1 punkti a kohaselt piiratud?

5.  Kui see on nii, siis

a) kas direktiivi artikli 6 16ike 1 punktis
a sisalduvat séna [,nimi"] tuleb
moista sellisena, et see holmab ka
dritthingu voi ettevotja nime, ja

b) mida tidhendab ,aus to6stus- voi
kaubandustava”; tépsemalt, kas see
viljend on kohaldatav, kui

i) kostja ei eksita oma perekonna-
nime praktikas kasutades avalik-
kust voi

if) kostja pohjustab seda tehes pel-
galt tahtmatu segaduse?”
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V. Menetlus Euroopa Kohtus

21. Eelotsusetaotlus saabus Euroopa Kohtu
kantseleisse 12. novembril 2002.

22. Lisaks pohikohtuasja hagejale esitasid
kirjalikke markusi Uhendkuningriigi, Kreeka
ja Prantsuse valitsused ning komisjon.

23. 27. novembril 2003 toimunud kohtuis-
tungil esitasid suulisi mérkusi eespool nime-
tatud valitsuste ja komisjoni esindajad.

VL Poolte mirkused

Esimesed kolm eelotsuse kiisimust

24. Pohikohtuasja hageja Nichols’i arvates ei
ole Uhendkuningriigi registri tava kooskélas
direktiivi artikli 3 1dikega 1. Ta seletab, et
{thegi kaubamirgi registreerimisest ei saa
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keelduda iiksnes seetdttu, et tegemist on
levinud perekonnanimega ja et tulemus, mis
saadakse kasutades kriteeriumina perekon-
nanime esinemise sagedust telefoniraamatus,
on igal juhul meelevaldne,

25, Kreeka ja Prantsuse valitsused leiavad
samuti, et asjaolu, et perekonnanimi on
levinud, ei takista selle kasutamist kauba-
mirgina. Seda, kas selle alusel on vdimalik
miiratleda kisitletavaid kaupu voi teenuseid,
tuleb igal juhul hinnata l&htuvalt keskmise
tarbija seisukohast.

26. Komisjon heidab Uhendkuningriigi
registrile ette mirgi eristusvdime hindami-
seks iildiselt kasutatavale meetodile radikaal-
selt vasturdikiva meetodi digustamatut kasu-
tuselevottu,

27. Uhendkuningriigi valitsus viidab omalt
poolt, et levinud perekonnanimel ei ole
direktiivi artikli 3 15ike 1 punktis b néutavat
eristusvdimet. Nimetatud tingimuse tditmi-
seks ei piisa kaubamirgi dratuntavusest;
kaubamirk peab keskmise tarbija silmis
tegelikult ja konkreetselt méiratlema kau-
pade ja teenuste kaubanduslikku piritolu.

Uhendkuningriigi registri praktika eesmiirk
on tagada, et kaubamirgina saab registree-
rida iiksnes selliseid levinud perekonnani-
mesid, mis voivad kaubanduslikku piritolu
tihistada.

Neljas ja viies eelotsuse kiisimus

28. Nichols’i arvates tuleb direktiivi artikli 3
16ike 1 punkti b alusel mérgi eristusvoime
olemasolu hindamisel arvesse votta direktiivi
artikli 6 I6ike 1 punkti a, Lisaks sellele ei ole
digustatud nimetatud siitte kohaldamise pii-
ramine vaid fiiiisiliste isikute kasuks. ,,Ausa
tava” all tuleb maista ,heauskset kasutamist.”

29. Kreeka valitsuse arvates holmab dirvek-
tiivi artikli 6 16ike 1 punkt a ka irinime, kui
see koosneb isikunimest. Ulejiéinud osas on
konealune kasutamine heauskne siis, kui see
on kooskdlas keskmise isiku tGekspidamis-
tega eetikast.
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30. Koik tilejadnud pooled jagavad arvamust,
et kaubamirgi eristusvéime hindamist tuleb
kisitleda eraldi selle toime piirangute hinda-
misest. Eitav vastus neljandale kiisimusele
muudaks viiendale kiisimusele vastamise
ebavajalikuks.

VIL Oiguslik analiiiis

Esimesed kolm eelotsuse kiisimust

31. Nagu enamik kiesoleva menetluse pool-
test arvan ka mina, et kolme esimest
Uhendkuningriigi kohtuniku esitatud kiisi-
must tuleb kisitleda koos. Sisuliselt tuleb
kindlaks teha, kas hindamaks levinud pere-
konnanimest koosnevate kaubamérkide voi-
met tdhistada kaupu ja teenuseid ja eriti
analiiiisimaks nende eristusvoimet vastavalt
direktiivi artikli 3 16ike 1 punktile b, tuleb
arvestada eriliste kriteeriumitega.

32. Mirgin esiteks, et perekonnanimi vastab
direktiivi artiklis 2 sitestatud kaubamairgiks
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olemise miinimumnduetele, kuna selle poh-
jal on vG6imalik eristada iihe ettevdtja kaupu
vi teenuseid teiste ettevotjate kaupadest voi
teenustest.

Artiklis 2, milles esitatud nimekiri ei ole
ammendayv, ® viidatakse ,nimed[ele]”.

Veelgi enam, perekonnanimed — isegi, kui
need on levinud — on kaubamirgi kategoo-
ria, mida ettevitjad kdige sagedamini kasu-
tavad.

Lopetuseks, artikli 6 16ike 1 sisu alusel on
voimalik jireldada, et tihenduse seadusandja
pidas perekonnanimesid kaubamirgina
registreerimiseks sobivateks.

Nimetatud pShimétteline véide seetdttu lahk-
arvamusi ei pohjusta.

33. Samuti tuleb meenutada, et perekonna-
nimed ei kuulu direktiivi artikli 3 Ioike 1

9 — See tuleneb sitte sonastusest ja direktiivi seletuskirja seits-
mendast pohjendusest.

o
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punktis ¢ toodud tihiste nimekirja. Seega ei
ole perekonnanimed esmapilgul teatud kau-
pade voi teenuste iildise voi kirjeldava
iseloomuga tihised. Nagu ma allpool selgi-
tan, ei saa sellest asjaolust tulenevalt seoses
kisitletava perekonnanime eristusvdimega
viidata avaliku huvi kaalutlustele mérgi
sdilitamiseks vabalt kasutatavana koikidele
ettevotjatele.

34, Komisjon réhutab oma kirjalikes mir-
kustes, et Uhendkuningriigi ameti tava pere-
konnanime kaubamirgina kasutamise voi-
malikkuse kindlaksmiéramise osas erineb
direktiivis sdtestatust, nii nagu Euroopa
Kohus seda on tdlgendanud.

Uhendkuningriigi amet kontrollib tavaliselt
seda, kas perekonnanimi, mille registreeri-
mist kaubamiirgina taotletakse, on tavaline,
Londoni telefoniraamatu alusel. Kui sellise
kontrollimise tulemus on positiivne, siis
arvutab Uhendkuningriigi amet kisitletavatel
turgudel tegutsevate ettevotjate arvu ning
kaubamiirk registreeritakse voi selle regist-
reerimisest keeldutakse saadud tulemuse
alusel.

Viidetavalt on nimetatud meetod ebasobiv,
kuna sellega kehtestatakse meelevaldne ldvi,
millest alates perekonnanime loetakse levi-
nuks. Euroopa Kohus ei ole pidev siseriikliku
digusakti vddrtuste hindamiseks; ta hindab
vaid selle vastavust ithenduse digusele. Minu
arvates on iga mirgi eristusvdime viljaselgi-
tamise meetod paratamatult teatud maééral
subjektiivne,

35. Sellisel juhul tundub ilmne, et Uhend-
kuningriigi ameti poolt kasutatav meetod
erineb sellest, mida Euroopa Kohus siiani on
eelistanud kaubamiirgi eristusvéime hinda-
misel. Sellele vaatamata ei ole esitatud
piisavaid pohjendusi teistsuguse tolgenda-
mismeetodi valiku digustamiseks.

36. Olen ndus enamiku kiesoleva menetluse
pooltega, et seda, kas isegi vdga tavaline
perekonnanimi viljendab kaupade ja tee-
nuste kaubanduslikku piritolu, tuleb hinnata
seoses konealuse konkreetse turuga. Asjaoluy,
et tavalisi perekonnanimesid kasutatakse
iihes kaubandusvaldkonnas tavaliselt nime-
tatud miratlemise eesmirgil '° ning sellega
kaasnevad voimalikud tagajirjed nende eris-

10 — Sellega niib viite alusel, mille Uhendkuningriigi valitsus
kohtuistungil esitas, olevat tegu advokaatide poolt osutata-
vate t sarpaste { puhul,

2]
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tusvdime hindamisele, ei saa niisama iile
kanda mingile teisele kaubandusvaldkonnale.
Agrmisel juhul voiks viidata kisitletavate
kaupade ja teenuste eripdradega seotud
kindlatele eripiradele, aga mitte teatud
tihisekategooriale omasele erilisele tunnu-
sele. 1!

37. Ulejasnud osas ei voimalda direktiiv
perekonnanimede teistsugust kohtlemist,
kuna ainsa perekonnanimesid kisitleva eri-
sitte ehk artikli 6 16ike 1 punkti a esemeks
on kaubamirgi kaitsva méju piirangud, mis
on registreerimisest keeldumise absoluutse-
test pohjustest erinev kiisimus, nagu ma
hiljem selgitan.

38. Sellistel tingimustel peab perekonna-
nime eristusvéimet hindama teistele sona-
mirgiliikidele kohaldatavate kriteeriumite
alusel.

39. Euroopa Kohtu arvates piisab selleks, et
kaubamirk tdidaks oma pdhieesmérgi, sel-
lest, et ta vdimaldaks iildsusel eristada

te kolmemootmeliste mirkide

11 — Niiteks toote kujust tul
korral,
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kaubamirgiga tihistatud kaupa vodi teenust
nendest, millel on teine kaubanduslik pdrit-
oly, ja jireldada, et need on valmistatud,
turustatud voi osutatud nende kvaliteedi eest
vastutava kaubamirgi omaniku kontrolli all.
Selles osas ei tee direktiivi artikkel 2 vahet
erinevate kaubamirgikategooriate vahel,
mistdttu tuleb neile koigile kohaldada sarna-
seid eristusvoime hindamise kriteeriumeid, *>

40. Nimetatud eristusvdimet tuleb hinnata
seda liiki kaupade ja teenuste keskmise
tarbija vaatepunktist lahtuvalt'®, kes on
spiisavalt informeeritud, méistlikult tihele-
panelik ja arukas”, **

41. Selles kontekstis tuleb arvestada niiteks
selle eripdraga, et teatud valdkondades kasu-
tatakse levinud nimesid véi perekonnanime-
sid sageli kaubandusliku péritolu téhistami-
seks, monikord ka kaubamirgina. Sellisel

12 — 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL
2002, Ik 1-5475, punktid 47 ja 48),

13 — 4. mai 1999, aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja
C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, 1k 1-2779,
punkt 29).

14 — Vt 16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-210/96: Gut
Springenheide ja Tusky (EKL 1998, lk I-4657, punktid 30 ja
32) ning 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97:
Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, Ik 1-3819, punkt 26).
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juhul ei takista miski registreerimisasutusel
tuvastada, et kaubamirgil puudub eristus-
vdime. Tuvastamine peab olema konkreetne,
mitte {ildine voi abstrakine.

42, Sellele vaatamata ei saa direktiivi artikli 3
loike 1 punkti b raames viidata ildisele
huvile teatud #drmiselt sageli esinevate
perekonnanimede siilitamiseks vabalt kasu-
tatavatena praegustele ja tulevastele ettevdt-
jatele.

43, Nagu ma olen mirkinud'®, on nimeta-
tud sittes sisalduva registreerimisest keeldu-
mise absoluutse pdhjuse eesmirk takistada
selliste kaubamirkide registreerimist, millel
puudub eristusvoime, see tihendab selliste
kaubamiirkide, mida piisavalt informeeritud,
moistlikult tihelepanelik ja arukas keskmine
tarbija el méératle ettevotjalt kaubandusliku
piritolu usaldusviérse allikana. Seetsttu on
siin olemas avalik huvi, viltimaks kas estee-
tilisest voi tehnilisest kiiljest kasulike kolme-
méStmeliste vormide omastamist ning kaupa
ennast, tema tegelikke ja oletatavaid omadusi
ning teisi omadusi, nagu niiteks piritolu-
kohta, kirjeldavate tihiste monopoliseerimist
teatud ettevotjate poolt. Nimetatud prob-

15 — 14, jaanuari 2003, aasta liidetud ettepanckud liidetud
kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel v. Siseturu
Uhtlustamise Amet, 29, aprilli 2004, aasta kohtuotsus, EKL
2004, Ik 1-5173, 1-5092, liidetud kohtuasjades C-468/01 P ja
C-472/01 P; Procter & Gamble . Siscturu Uhtlustamise
Amet, 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus, EKL 2004, 1k I-5141,
ning liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter
& Gamble v. Siscturu Uhtlustamise Amet, 29. apritli 2004
aasta kohtuotsus, EKL 2004, Ik 1-5089, 1-5092, punkt 78 jj.

leeme kisitlevad direktiivi artikli 3 loike 1
punktid c ja e.

Lisaks sellele tuleks niha analoogset avalikku
huvi, et séilitada koigile kasutamiseks sellised
tihised, mis on muutunud tavapiraseks
igapievases keelekasutuses voi heausksetes
ja kindlakskujunenud kaubandustavades
ning mille registreerimist keelab punkt d.

44, Selline laiaulatuslik kaitse ei peaks siiski
hoélmama tihiseid, millel vaatamata sellele, et
nad ei ole kirjeldavad, ei ole teistel pohjustel
eristusvdimet. Minu arvates ei ole olemas
iildist huvi siilitada iildkasutatavana selliseid
tihiseid, mis ei voimalda miératleda sellega
tihistatud kaupade voi teenuste kaubandus-
likku péritolu.

45, Direktiiv ei sisalda samuti iihtegi sitet,
mis tagaks, et esimesele ettevdtjale, kes
taotleb teatud perekonnanime registreeri-
mist, ei antaks vastavat eelist.
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46. Seetdttu soltub perekonnanime eristus-
voime sellest, kas asjaomane tarbija tajub
seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks
registreerimist taotletakse, et tdhis eristab
ithe ettevotja kaupu ja teenuseid teise
ettevotja omadest. Asjaolu, et perekonnanimi
on levinud, on {iks seoses teatud kaupade voi
teenustega arvestatavatest, ehkki mitte
otsustavatest elementidest.

Neljas eelotsuse kiisimus

47. Eelotsusetaotluse esitanud kohtunik soo-
vib oma neljanda kiisimusega tdpsustada, kas
perekonnanimest koosneva tihise eristus-
voime hindamisel direktiivi artikli 3 dike 1
punkti b alusel tuleb arvestada seda, et
kaubamirgi registreerimise méju on artikli
6 l6ike 1 punkti a kohaselt piiratud.

48. Sellele kiisimusele peab vastama eitavalt.

49, Miski direktiivis ei ndua, et kvalifitseeri-
mise eesmérgil ldbiviidav kontroll peaks
olema leebem kaubamdrgi moju piiravate
sdtete olemasolu tottu.
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50. Vaatamata sellele, nagu on mérgitud
eelotsusetaotluses 1°, et otsuses Baby-Dry
viidatakse sGnamirgi eristusvéimet puudu-
tava argumentatsiooni digusliku aluse osas
médruse artiklile 12, mille sdnastus on
identne direktiivi artikliga 6, ei ole kohtuot-
suses endas sellest viitest tulenevalt tehtud
tihtegi praktilist jireldust.

51. Olen juba rohutanud, et miski maéruse
artiklis 12 ei vdimalda ameti kohustust
kaubamirgi kirjeldavat iseloomu hinnata
registreerimise hetkel ile kanda kohtutele,
kes tagavad kaubamdrgist tulenevate diguste
tegeliku kasutamise. Pigem vastupidi, artik-
lites 4 ja 7 toodud pikk takistuste nimekiri
ning suur arv hagi esitamise vdimalusi
registreerimisest keeldumise korral viitavad
sellele, et registreerimisele eelnev kontroll ei
tohi olla pealiskaudne. Selline lihenemisviis
ei oleks sobiv ka kohtupoliitika vaatepunk-
tist, kuna artiklist 12 tulenevates kohtuvaid-
lustes on kaubamirgi omanik alati eelispo-
sitsioonil tdnu ametliku kande kohustusliku
moju ildisest tunnustamisest tulenevale

16 — Vt eespool punkt 16.
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tegevusetusele ning kirjeldava mittekirf'elda—
vast eristamise iilesande keerulisusele. '’

52. Seda on Euroopa Kohus 6. mai 2003.
aasta otsuses Libertel ® selgelt kinnitanud,
leides, et direktiivi artikkel 6 viitab kauba-
mirgi moju piirangutele pirast registreeri-
mist. Lisaks sellele leidis Euroopa Kohus, et
registreerimistaotluse ldbivaatamisel direk-
tiivi artiklis 3 ettendihtud keeldumispdhjuste
minimaalse kontrollimisega piirdumine ette-
kidndel, et oht, et ettevdtjad voivad omas-
tada teatavad tdhised, mis peaksid siilima
vabalt kasutatavatena, maandatakse piiri-
dega, mida ma mainisin eespool, tihendab
sisuliselt seda, et keeldumispohjuste hinda-
mine voetakse kaubamirgi registreerimise
hetkel pidevalt asutuselt éra, et kanda see
iille kohtunikele, kelle iilesanne on tagada
kaubaméirgist tulenevate &iguste tegelik
kasutamine. Selline lihenemisviis on vastu-
olus direktiivi siisteemiga, mis pohineb
registreerimisele eelneval hindamisel, mitte
a posteriori kontrollil. Miski selles {ihenduse
digusaktis ei voimalda teha sellist jdreldust
selle artikli 6 alusel. Vastupidi, artiklites 2 ja 3
siitestatud registreerimise takistuste arv ja
iiksikasjalik kirjeldus ning suur arv hagi
esitamise véimalusi registreerimisest keeldu-
mise korral viitavad sellele, et registreerimis-
taotluse lidbivaatamisel libiviidav kontroll ei
tohi olla liihike, vaid peab olema range ja

17 — Vt minu 14, mai 2002, aasta eltepanck DKV v, Siscturu
Ultlustamise Amet (,Companyline”), punktid 85 I]a 86
(19. septembri 2002. aasta otsus kohiuasjas C-104/00 P,
EKL 2002, Ik 1-7561).

18 — Kohtuasi C-104/01 (EKL 2003, tk 1-3793).

taielik, selleks et kaubamérke ei registreeri-
taks nduetevastaselt. '

53. Direktiivi artikli 6 1dike 1 punktiga b (v6i
méiruse artikli 12 ldikega 1) seotud jdreldu-
sed kehtivad ka punkti a suhtes. Pohiline idee
seisneb selles, et kaubamérkide méju piiran-
guid kisitlevad sitted el mojuta kaubamirgi
registreerimisest keeldumise absoluutsete
pohjuste olemasolu kindlakstegemisel ldbi-
viidava kontrolli iiki.

54. Seetdttu ei mojuta asjaolu, et perekon-
nanimest koosneva kaubamirgi moju on
piiratud divektiivi artikli 6 16ike 1 punkti a
alusel, mingil moel mirgi enda eristusvdime
hindamist vastavalt artikli 3 laike 1 punktile
b.

Viies eelotsuse kiisimus

55. Eelotsusetaotluse sonastusest tulenevalt
esitati see viimane kiisimus juhuks, kui
Euroopa Kohus vastab jaatavalt eelnevale
kisimusele. Kuna vastus eelmisele kiisimu-
sele on eitav, siis ei ole pdhjust viienda
kiisimuse uurimiseks.

19 — Punktid 58 ja 59.
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VIIIL Ettepanek

56. Tuginedes eelnevale, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata High Court of
Justice (England and Wales), Chancery Division’i esitatud eelotsuse kiisimustele
jargmiselt:

1. Perekonnanimest koosneva kaubamirgi eristusvoime ndukogu 21. detsembri
1988. aasta esimene direktiiv nr 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
litkmesriikide digusaktide tihtlustamise kohta artikli 3 16ike 1 tihenduses soltub
sellest, kas asjaomane tarbija tajub seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks
registreerimist taotletakse, et see eristab iihe ettevdtja kaubad ja teenused teise
ettevotja omadest. See, et kisitletav perekonnanimi on levinud, on {iks seoses
teatud kaupade voi teenustega arvestatavatest, ehkki mitte otsustavatest
elementidest.

2. Asjaoly, et perekonnanimest koosneva kaubamirgi méju on piiratud direktiivi
artikli 6 I1dike 1 punkti a alusel, ei méjuta mingil moel miérgi enda eristusvdime
hindamist vastavalt artikli 3 16ike 1 punktile b.
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