NICHOLS

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)
16. september 2004

Kohtuasjas C-404/02,

mille esemeks on eelotsusetaotlus EU artikli 234 alusel,

mille esitas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Uhendkuningriik) oma 3. septembri 2002. aasta otsusega, mis registreeriti Euroopa
Kohtu kantseleis 12, novembril 2002, menetluses

Nichols plc

versus

Registrar of Trade Marks,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees C. W. A, Timmermans, kohtunikud C. Gulmann
(ettekandja), J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja N. Colneric,

* Kolitumenetluse keel: inglise.
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kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretdr: vanemametnik M. Mugica Arzamendi,

arvestades kirjalikus menetluses ja 27. novembri 2003. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke méarkusi, mille esitasid:

— Nichols plc, esindaja: C. Morcom, QC,

— Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: P. Ormond, keda abistas barrister
D. Alexander,

— Kreeka valitsus, esindajad: G. Skiani ja S. Trekli,

— Prantsuse valitsus, esindajad: G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindaja: K. Banks,

olles 15. jaanuari 2004. aasta kohtuistungil dra kaulanud kohtujuristi ettepaneku,

I-8518



NICHOLS

on teinud jérgmise

otsuse

Eelotsusetaotlus puudutab ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi
89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide {ihtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1) artikli 3 16ike 1 punkti b ja artikli 6 I6ike 1 punkti a
tolgendamist.

Nimetatud taotlus esitati Uhendkuningriigis asutatud #riithingu Nichols plc
(edaspidi ,Nichols”) ja Registrar of Trade Marks’i (kaubamérgiameti direktor)
vahelises kohtuvaidluses, mis kisitleb levinud perekonnanime teatavate kaupade
jaoks kaubamirgina registreerimisest keeldumist.

Oiguslik raamistik

Direktiivi 89/104 artikkel 2, pealkirjaga ,Tdhised, millest kaubamérk voib koosneda”,
on sonastatud jargnevalt:

yKaubamirgi vdoivad moodustada mis tahes tihised, mida on vdimalik graafiliselt
esitada, eelkdige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, téhed, numbrid voi
kaupade vdi nende pakendi kuju, kui selliste téhiste pohjal on voimalik eristada iihe
ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevotjate omadest.”
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Sama direktiivi artikkel 3, pealkirjaga ,Kaubamirgi andmisest keeldumise voi
kaubamérgi tithistamise pdhjused”, sitestab:

»1. Jargmisi ei registreerita kaubamairgina ja kui nad on registreeritud, voib need
kehtetuks tunnistada:

a) tdhiseid, millest kaubamiirk ei saa koosneda;

b) kaubamirke, mis ei ole teistest eristatavad;

Artikkel 6, pealkirjaga ,Kaubamérgi moju piirangud”, tipsustab:

»1. Kaubamdrk ei anna selle omanikule digust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kiigus:

a) oma nime ja aadressi;
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kui kénealune isik kasutab neid kooskélas ausa tédstus- voi kaubandustavaga.

[...]".

Vaidlus pohikohtuasjas ja eelotsuse kiisimused

Nichols esitas Registrar of Trade Marks’ile taotluse registreerida perekonnanimi
sNichols” kaubamirgina milligiautomaatide ning neist automaatidest tavaliselt
mitiidavate toidukaupade ja jookide jaoks.

Registrar of Trade Marks rahuldas 11. mai 2001. aasta otsusega taotluse
miliigiautomaatide osas, kuid jittis taotluse tilejddnud osas rahuldamata.

Ta mérkis, et perekonnanimi ,Nichols”, kaasa arvatud samasuguse foneetilise kolaga
vormis ,Nicholls” ja ainsuse vormis ,Nichol”, on Uhendkuningriigis levinud,
arvestades seda, mitu korda see esineb Londoni telefoniraamatus.

Toiduainete ja jookide puhul ei suudaks selline perekonnanimi seega iseenesest
niidata, et need kaubad périnevad iihelt ja samalt ettevotjalt. Vottes arvesse
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konealust tegevust ja nende kaupade turu véimalikku suurust, voivad ka teised
tootjad ja miilijad perekonnanime ,Nichols” kasutada. Nii on véhetdenéoline, et
avalikkus arvab, et mainitud perekonnanime all tegutseb sellel turul ainult iiks
ettevotja. Jarelikult puudub sellest perekonnanimest lihtuval kaubamairgil toiduai-
nete ja jookide osas igasugune eristusvdime.

Seevastu miiligiautomaatide puhul on tegemist spetsiifilisema turuga, millel tegutseb
vihem ettevotjaid. Kaubamirgi voib seega nende kaupade osas registreerida.

Nichols esitas 11. mai 2001. aasta otsuse peale kaebuse High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division’ile.

Nimetatud kohus mirgib, et United Kingdom Trade Marks Registry (Uhendkuning-
riigi kaubamirgiamet) leiab, et nimede ja eelkdige levinud perekonnanimede
registreerimist peab ettevaatlikult kaaluma, selleks et viltida ebadiglase eelise
andmist esimesena taotlejale. Uldiselt, mida levinum perekonnanimi on, seda vihem
on amet valmis registreerimisega ndustuma ilma, et tdendataks, et see nimi on
téepoolest eristusvdime omandanud. Nimetatud amet votab ka arvesse kaupade ja
teenuste hulka ning nende isikute arvu, kes kannavad sama voi sarnast nime ja keda
registreerimine v6ib méjutada.
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Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et tousetub kiisimus, kas tuleb olla
seisukohal, et tiiesti tavalisel perekonnanimel puudub eristusvdime ajani, mil see
kasutamise kiigus eristusvéime omandab.

Kohus leiab, et tuleb arvesse vétta direktiivi 89/104 artikli 6 [6ike 1 punktis a
ettendhtud kaubamirgi moju piiranguid osas, mis kisitleb nime kasutamist
kolmanda isiku poolt. Ta on arvamusel, et mida laiem on selle séttega ettendhtud
voimalik piirang, seda vdhem hiirib registreerimine huvitatud isikuid. Seega tuleb
uurida, millises ulatuses on direktiivi 89/104 artiklis 6 ettendhtud piirangud
taotletava kaubamérgi eristusvoime kindlakstegemisel asjakohased.

Selles osas arutleb eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas artikli 6 16ike 1 punkt a on
kohaldatav iiksnes fiiiisiliste isikute nimede voi ka éritthingute nimede suhtes. Muu
hulgas arutleb ta, mida tihendab selles sdttes kasutatud viljend ,aus tava”,

Neil asjaoludel otsustas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule jirgmised eelotsuse kiisimused:

»1. Millistel tingimustel voib ainult tihest perekonnanimest koosneva kaubamérgi
(st direktiivi 89/104/EMU artikli 2 tingimustele vastav ,tihis”) registreerimisest
keelduda podhjusel, et see ,ei ole teistest eristatav” direktiivi artikli 3 16ike 1
punkti b tihenduses?
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2. Tépsemalt, kas sellise tdhise — kui see ei ole veel kasutamise kaigus
eristusvéimet omandanud — registreerimisest

a) peab keelduma voi

b) voib keelduda, kui on tegemist tavalise perekonnanimega liikmesriigis,
milles kaubamirgi registreerimist taotletakse, voi kui on tegemist tavalise
perekonnanimega tihes voi mitmes muus liikmesriigis?

3. Kas teise kiisimuse punktile a voi b jaatava vastuse andmise korral on
siseriiklikel ametivoimudel kohane lahendada probleem, viidates keskmise
tarbija eeldatavatele ootustele konealuste kaupade/teenuste suhtes liikmesriigis,
vottes arvesse perekonnanime tavalisust, kdnealuste kaupade/teenuste olemust
ja perekonnanimede levinud (vdi mittelevinud) kasutamist konealusel turul?

)

4. Kas selle kindlakstegemisel, kas perekonnanimi ,ei ole teistest eristatav’
direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti b tihenduses, omab tidhtsust, et kaubamirgi
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 sdna [,nimi”] tuleb moista
sellisena, et see holmab ka &ritthingu voi ettevotja nime, ja
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b) mida tdhendab ,aus tédstus- vdi kaubandustava”; tipsemalt, kas see viljend
on kohaldatav, kui

i) kostja ei eksita oma perekonnanime praktikas kasutades avalikkust voi

ii) kostja pohjustab seda tehes pelgalt tahtmatu segaduse?”

Neli esimest kiisimust

Oma nelja esimese kiisimusega, mida tuleb uurida koos, tahab eelotsusetaotluse
esitanud kohus sisuliselt teada, millistel tingimustel tuleb direktiivi 89/104 artikli 3
l6ike 1 punkti b raames hinnata perekonnanimest koosneva kaubamirgi eristus-
vbime olemasolu voi selle puudumist, eriti kui see perekonnanimi on levinud, ja kas
asjaolu, et kaubamirgi registreerimise moju on sama direktiivi artikli 6 ldike 1
punkti a kohaselt piiratud, omab selle hindamise seisukohast téhtsust.

Euroopa Kohtule esitatud mdrkused

Nichols leiab, et kaubamiirgi registreerimisest ei voi keelduda tiksnes pdhjusel, et
tegemist on levinud perekonnanimega. Ta viidab, et pdhikohtuasjas aluseks voetud
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kriteerium, mis tuleneb perekonnanime esinemise sagedusest Londoni telefoniraa-
matus, on meelevaldne. Perekonnanimede suhtes ei tohi rakendada erikohtlemist,
mis on karmim kui teiste tdhiste puhul, mis vbivad kaubamirgi moodustada. Nagu
koik teised tidhised, tuleb need registreerida, kui need véimaldavad kaupu voi
teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, péritolu jéirgi eristada. Eristusvdime
olemasolu hindamisel tuleb arvesse votta direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkti a.

Kreeka ja Prantsuse valitsused ning komisjon leiavad samuti, et perekonnanimesid,
isegi kui need on levinud, tuleb kohelda samamoodi nagu teisi tihiseliike, arvestades
konealuseid kaupu voi teenuseid ja seda, kuidas asjaomane avalikkus kaubamérki
tajub, mis puudutab selle péritolu tihistamise iilesannet.

Uhendkuningriigi valitsus leiab, et on viiga ebatdenioline, et levinud perekonnanimi
tahistab tiksnes nimetatud perekonnanime kaubamirgina registreerimist taotleva
ettevotja kaupu voi teenuseid. Kaubamirki, mis ei téhista iiksnes kindla ettevotja
kaupu voi teenuseid, ei saa registreerida pohjusel, et see kuulub direktiivi 89/104
artikli 3 I6ike 1 punktis b nimetatud registreerimise takistuste alla. Sellisel juhul ei
tdida kaubamérk péritolu tdhistamise iilesannet. Tuleb arvesse votta eeldatavaid
ootusi, mis keskmisel tarbijal kaubamirgi suhtes on. Arvesse voetavate asjaolude
hulka voivad kuuluda perekonnanime tavalisus, konealust liiki kaupu voi teenuseid
millivate ettevotjate arv ja see, kas asjaomases valdkonnas on perekonnanimede
kasutamine levinud. '

Prantsuse ja Uhendkuningriigi valitsused ning komisjon leiavad, et direktiivi 89/104
artikli 6 16ike 1 punkt a ei mojuta eristusvdime hindamist, mis viiakse lébi sama
direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti b raames.
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Euroopa Kohtu vastus

Direktiivi 89/104 artikkel 2 sisaldab selle direktiivi seitsmendas pohjenduses
»ndidiste” loetlemiseks nimetatud loetelu tdhistest, mis vdivad kaubamirgi
moodustada, kui selliste tdhiste pohjal on vdimalik eristada iihe ettevitja kaupu
voi teenuseid teiste ettevotjate omadest, st kui need tihised voivad tiita kaubamaérgi
tilesannet tdhistada péritolu. See loetelu viitab sonaselgelt ,isikunimedele”.

Direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punkti b tdhenduses tuleb kaubamirgi
eristusvéimet hinnata esiteks seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registree-
rimist taotletakse, ja teiseks seoses sellega, kuidas sihtriihm kaubamirki tajub (vt
18. juuni 2002, aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk 1-5475,
punktid 59 ja 63, ja 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-218/01: Henlkel,
EKL 2004, 1k 1-1725, punkt 50).

Selles suhtes ei tee konealune site vahet eri liiki tdhiste vahel (vt selle kohta 8. aprilli
2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01-C-55/01: Linde jt, EKL 2003,
Ik 1-3161, punkt 42, ja néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94
tihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, 1k 1) artikli 7 Isike 1 punktis b
sisalduva identse sitte kohta 28. juuni 2004. aasta méirus kohtuasjas C-445/02 P:
Glaverbel v, Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, Ik 1-6267, punkt 21).
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Isikunimest koosnevate kaubamirkide eristusvdime hindamise kriteeriumid on
seega samad nagu need, mida kohaldatakse teistele kaubamairgiliikidele.

Sellistele kaubamérkidele ei kohaldata rangemaid {ildisi hindamiskriteeriume, mis
tulenevad nditeks:

— samanimeliste isikute ette kindlaksméairatud arvust, mille iiletamisel v6ib asuda
seisukohale, et sellel nimel puudub eristusvdime,

— sama liiki kaupu voi teenuseid — nagu registreerimistaotluses kéne all —
miiiivate ettevotjate arvust ja

— sellest, kas asjaomases valdkonnas on perekonnanimede kasutamine levinud.

Kaubamiirgi eristusvdimet peab olenemata kaubamérgi liigist hindama konkreetselt.

Sellise hindamise raames v6ib muidugi ilmneda néiteks, et sihtrithm ei taju iga liiki
kaubamirke tingimata samamoodi ja et seetdttu voib teatud liiki kaubamirkide
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eristusvdimet olla keerulisem tdendada kui teist liiki kaubamirkide oma (vt eelkdige
eespool viidatud Henkel'i kohtuotsus, punkt 52, ja méiruse nr 40/94 artikli 7 Ioike 1
punkti b kohta 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P —
C-472/01 P: Procter & Gamble v, Siseturu Uhtlustamise Amet, kohtulahendite
kogumikus veel avaldamata, punkt 36, ja eespool viidatud méaérus Glaverbel v.
Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 23).

Sellegipoolest ei saa teatavate kaubamirkide eristusvéime konkreetsel hindamisel
iileskerkivad véimalikud suuremad raskused Gigustada eeldust, et sellistel kauba-
mirkidel pohimatteliselt puudub eristusvéime vdi et need saavad eristusvoime
omandada iiksnes direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 3 alusel kasutamise kéigus.

Levinud perekonnanimi voib samamoodi nagu igapdevakeele sona téita kaubamérgi
{ilesannet tihistada piritolu ja seega olla eristav asjaomaste kaupade vdi teenuste
osas, kui nimi ei porku mdne muu registreerimisest keeldumise alusega kui see, mis
on sitestatud direktiivi 89/104 artikli 3 loike 1 punktis b, st nditeks kaubamérgi
tildise voi kirjeldava iseloomuga voi varasema diguse olemasoluga.

Perekonnanimest koosneva kaubamérgi registreerimisest ei saa keelduda selleks, et
viltida eelise andmist esimesena taotlejale, kuna direktiiv 89/104 ei sisalda tihtegi
sellekohast siitet, olgu taotletav kaubamérk millist liiki tahes.
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Igal juhul ei mé&juta asjaolu, et direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkt a lubab
kolmandatel isikutel oma nime kaubandustegevuse kiigus kasutada, kaubamérgi
eristusvoime olemasolu hindamist, mis viiakse 1abi sama direktiivi artikli 3 Idike 1
punkti b alusel.

Direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkt a piirab registreeritud kaubamérgist selle
registreerimise jarel, st pérast seda, kui kaubamérgi eristusvéime olemasolu on
tuvastatud, tulenevat Gigust ldiselt selliste ettevdtjate kasuks, kes kannavad
kaubamérgiga sama voi sarnast nime. SeetOttu ei saa seda sitet kaubamérgi
eristusvoime konkreetsel hindamisel enne selle registreerimist arvesse votta.

Seega on neljale esimesele kiisimusele kohane vastata, et direktiivi 89/104 artikli 3
I6ike 1 punkti b raames tuleb perekonnanimest — isegi kui see on levinud —
koosneva kaubamirgi eristusvoime olemasolu voi selle puudumist hinnata
konkreetselt vastavalt koikide nimetatud direktiivi artiklis 2 viidatud tahiste suhtes
kohaldatavatele kriteeriumidele esiteks seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks
registreerimist taotletakse, ja teiseks seoses sellega, kuidas sihtrithm kaubamérki
tajub. Asjaolu, et kaubamiirgi registreerimise moju on sama direktiivi artikli 6 16ike 1
punkti a kohaselt piiratud, ei oma selle hindamise seisukohast tdhtsust.

Viies kiisimus

Viienda kiisimuse osas tuleb tddeda, et see esitati iiksnes eeldusel, et vastus
neljandale kiisimusele on jaatav. Kuna neljandale kiisimusele vastati eitavalt, ei ole
viiendale kiisimusele vaja vastata.
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Kohtukulud

Et pohikohtuasja poolte jaoks on kéesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja tiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik
kohus. Euroopa Kohtule mirkuste esitamise kulusid, vilja arvatud poolte
kohtukulud, ei hiivitata.

Neil pohjendustel Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Néukogu 21. detsembri 1988, aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kauba-
miirke kiisitlevate liikkmesriikide 6igusaktide ithtlustamise kohta artikli 3 16ike 1
punkti b raames tuleb perekonnanimest — isegi kui see on levinud — koosneva
kaubamirgi eristusvéime olemasolu voi selle puudumist hinnata konkreetselt
vastavalt koikide nimetatud direktiivi artiklis 2 viidatud tdhiste suhtes
kohaldatavatele kriteeriumidele esiteks seoses kaupade ja teenustega, mille
jaoks registreerimist taotletakse, ja teiseks seoses sellega, kuidas sihtrithm
kaubamairki tajub. Asjaolu, et kaubamiirgi registreerimise mdéju on sama
divektiivi artikli 6 16ike 1 punkti a kohaselt piiratud, ei oma selle hindamise
seisukohast tihtsust,

Allkirjad
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