KOHTUOTSUS 7.9.2006 — KOHTUASI C-108/05

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
7. september 2006

Kohtuasjas C-108/05,

mille ese on EU artikli 234 alusel Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Madalmaad)
27. jaanuari 2005. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa
Kohtusse 4. mirtsil 2005, menetluses

Bovemij Verzekeringen NV

Versus

Benelux-Merkenbureau,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha
Rodrigues (ettekandja) ja E. Levits,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.
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kohtujurist: E. Sharpston,
kohtusekretiar: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 2. veebruaril 2006 toimunud kohtuistungil
esitatut,

arvestades mirkusi, mille esitasid:

— Bovemij Verzekeringen NV, esindaja: advocaat E. M. Matser,

— Benelux-Merkenbureau, esindajad: advokaadid C. van Nispen ja E. D. Huisman,

— Madalmaade valitsus, esindajad: H. G. Sevenster ja M. de Grave,

— Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: barrister S. Malynicz,

— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindajad: W. Wils ja N. B. Rasmussen,

olles 30. mirtsi 2006. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,
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on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kisitleb noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi
kaubamirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989,
L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 92; edaspidi ,direktiiv’) artikli 3 15ike 3
tolgendamist.

Konealune eelotsusetaotlus esitati Bovemij Verzekeringen NV (edaspidi ,Bovemij”)
ja Benelux-Merkenbureau (edaspidi ,Beneluxi kaubamirgiameti”) vahelise vaidluse
raames, mille ese on tihise EUROPOLIS kaubamirgina registreerimisest keeldu-
mine.

Oiguslik raamistik

Direktiivi artiklis 1 on satestatud:

»Kdesoleva direktiivi sitteid kohaldatakse koigi kaupade ja teenustega seotud
kaubamirkide suhtes, mis on liikmesriigis registreeritud iiksikkaubamirgina,
kollektiivkaubamirgina voi tagatise vdi tdendusmirgina voi mille registreerimiseks
on esitatud avaldus, ning koigi kaubamirkide suhtes, mis on registreeritud v6i mille
registreerimiseks on esitatud avaldus Beneluxi kaubamirgiametis voi mille
rahvusvaheline registreerimine kehtib liikmesriigis.”
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Direktiivi artikli 3 I6ige 1 nieb ette, et:

»Jargmisi ei registreerita kaubamirgina ja kui need on registreeritud, voib need
kehtetuks tunnistada:

b) kaubamirke, mis ei ole teistest eristatavad [méiste ,eristatavus” asemel on
edaspidi kasutatud tipsemat vastet ,eristusvoime”};

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest mirkidest voi tihistest, mis
tahistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vdirtust, geo-
graafilist paritolu voi kaupade tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid
kauba v6i teenuse omadusi;

d) kaubamirke, mis koosnevad ainult mirkidest voi tihistest, mis on muutunud
tavapiraseks igapdevases keelekasutuses voi heausksetes ja kindlakskujunenud
kaubandustavades;

[...]”

Direktiivi artikli 3 loike 3 kohaselt:

»Kaubamirgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt
16ike 1 punktile b, ¢ voi d, kui kaubamirk on enne registreerimistaotluse esitamise
kuupieva ja pirast selle kasutamist omandanud eristusvéime. Lisaks sellele voivad
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liikkmesriigid niha ette, et seda sitet kohaldatakse siis, kui eristusvdoime tekkis parast
registreerimistaotluse esitamise kuupieva voi pirast registreerimiskuupéeva.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Bovemij esitas 28. mail 1997 Beneluxi kaubamirgiametile tihise EUROPOLIS
sdnamirgina registreerimise taotluse 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe
(uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) jirgmistesse klassidesse kuuluvate
teenuste jaoks:

klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud;

klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside
korraldamine.

Beneluxi kaubamirgiamet teatas 31. oktoobri 1997. aasta kirjas oma esialgsest
keeldumisest kaubamirki registreerida. Ta esitas jirgmised pdhjendused:

»Tahis EUROPOLIS koosneb levinud eesliitest EURO (Euroopa kohta) ja
ildméistest POLIS ning on klassidesse 36 ja 39 kuuluvaid teenuseid tiielikult
kirjeldav, seondudes Euroopa kindlustuspoliisiga. Seega puudub tihisel eristusvéime

[...]”
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Bovemij esitas 14. aprillil 1998 nimetatud esialgse keeldumise peale vaide ning viitis,
et Bovemij tiitarettevotja Europolis BV on diguspiraselt kasutanud asjaomast
kaubamirki majanduskiibes kaubamirgina alates aastast 1988. Selle viite toetuseks
esitas Bovemij kolm Europolis BV brosiiiiri jalgrattakindlustuse kohta ning pakkus
vilja, et voib vajaduse korral esitada lisatoendeid.

Beneluxi kaubamirgiamet andis 5. mai 1998. aasta kirjas teada, et Bovemij vaie ei
anna alust muuta kaubamirgiameti esialgset keeldumisotsust, ning tipsustas, et
tahis ei olnud kasutamise kiigus kinnistunud, sest tihise viidetav kasutusaeg oli
olnud liiga lihike ning esitatud tdenditest ilmnes ainult, et tdhist on kasutatud
drinimena.

Beneluxi kaubamairgiamet andis 28. mai 1998. aasta kirjas Bovemijle teada oma
»l0plikust keeldumisest” kaubamirki registreerida.

Bovemij esitas Gerechtshof te ‘s-Gravenhagele (Haagi apellatsioonikohus) kaebuse,
milles palus kohustada Beneluxi kaubamairgiametit taotletavat kaubamairki regist-
risse kandma. Oma kaebuse toetuseks viitis Bovemij eelkdige, et tahisel
EUROPOLIS on eriomane eristusvdime, ja teise vbimalusena, et tihis on enne
kaubamirgitaotluse esitamist kasutamise kiigus kinnistunud. Beneluxi kaubamiirgi-
amet vaidles nendele argumentidele vastu.
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Seoses Bovemij peamisena esitatud argumendiga todes Gerechtshof, et taotletav
tahis koosneb sonast POLIS ja eesliitest EURO. Hollandi keeles tihistab méiste
»polis” tavaliselt kindlustuslepingut. Selle sona puhul on tegemist iildmdistega, mis
hélmab endas mitmeid erinevaid kindlustusliike. ,EURO” on Beneluxi maades
kasutuses oleva rahaiihiku (juba kaubamirgitaotluse ajal tuntud) nimi ning on
samuti nimi- vdi omadussona ,Euroopa” levinud lithend. Gerechtshof leiab, et
tegemist on nii sagedasti kasutatava maistega, et sellel puudub igasugune iseseisev
eristusvoime. Nimetatud kohtu arvates voib ,EURO” igapievases keelekasutuses
samuti tihistada teenuste pohiomadust, nagu nende Euroopa piritolu vdi sihtkohta.
Nii annab eesliide ,EURO” pohikohtuasjas kéne all olevale tihisele tahenduse, mis
viitab asjaomase kindlustuse Euroopa moétmele.

Seetottu leidis Gerechtshof, et tihis EUROPOLIS koosneb ainult sellistest mirkidest
ja tahistest, mis tahistavad kaubanduses kauba omadusi ning et sel tihisel puudub
igasugune eriomane eristusvoime.

Seoses teise voimalusena esitatud argumendiga, mille kohaselt on tihis EUROPOLIS
kasutamise kiigus omandanud eristusvéime, viitis Bovemij, et kui muud tingimused
on tiidetud, on kasutamise kdigus omandatud eristusvdime tuvastamiseks piisav, kui
Beneluxi territooriumi ithe olulise osa — mis véib olla iiksnes Madalmaad —
avalikkus tajub seda tihist kui kaubamirki.

Beneluxi kaubamirgiamet viitis selles osas, et kasutamise kdigus kinnistumine
eeldab, et tihise kasutamise kiigus on hakatud seda tajuma kaubamirgina kogu
Beneluxi territooriumil, st Belgia Kuningriigis, Luksemburgi Suurhertsogiriigis ja
Madalmaade Kuningriigis.
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Gerechtshof mirkis, et pooled on eriarvamusel kasutamise kiigus kinnistumise
hindamisel arvesse voetava territooriumi kiisimuses.

Ta tipsustas, et Beneluxi riikide osas tuleb seda kiisimust uurida kaubamargitaotluse
esitamise aja seisuga, millest tulenevalt saab tihise EUROPOLIS kasutamist arvesse
votta ainult kuni 28. maini 1997.

Seoses sellega otsustas Gerechtshof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule
jirgmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas asjaomase direktiivi artikli 3 16iget 3 tuleb tdlgendada selliselt, et nimetatud
16ike tihenduses eeldab (kdesoleval juhul Beneluxi kaubamirgi) kasutamise
kaigus eristusvoime omandamine seda, et enne registreerimistaotluse esitamist
on asjaomane avalikkus hakanud kasutamise kiigus tihist tajuma kaubamérgina
kogu Beneluxi territooriumil, st Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades?

Kui vastus esimesele kiisimusele on eitav:

2. Kas konealuse direktiivi artikli 3 16ikes 3 sétestatud registreerimistingimus, nagu
seda peetakse silmas nimetatud ldikes, on tiidetud siis, kui asjaomane avalikkus
on tihise kasutamise kadigus hakanud seda tajuma kaubamirgina Beneluxi
territooriumi olulisel osal ja kas selleks oluliseks osaks vdivad olla niiteks
iiksnes Madalmaad?
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3. a) Kas hinnates tihise — mis koosneb iihe liikmesriigi territooriumil (vo6i nagu
kiesoleval juhul Beneluxi territooriumil) kasutatava iihe ametliku keele
ithest voi mitmest sonast — kasutamise kidigus omandatud eristusvoimet
direktiivi artikli 3 l1oike 3 tihenduses, tuleb arvesse votta selle territooriumi
erinevaid keelealasid?

b) Kas siis, kui teised registreerimistingimused on tiidetud, piisab kaubamirgi

registreerimiseks sellest, kui tahist tajub kaubamiirgina tihe likkmesriigi (voi

- nagu kiesoleval juhul Beneluxi territooriumi) selle keeleala olulise osa
avalikkus, mille asjaomane keel on ametlikuks keeleks?”

Eelotsuse kiisimused

Esimene ja teine kiisimus

Kahe esimese kiisimusega, mida saab uurida koos, kiisib eelotsusetaotluse esitanud
kohus sisuliselt seda, millist territooriumi tuleb votta arvesse selleks, et hinnata, kas
tihis on kasutamise kidigus omandanud eristusvoime direktiivi artikli 3 Idike 3
tihenduses liikmesriigis voi lilkkmesriikide rithmas, milles on iihine kaubamargiéi-
gus, nagu Beneluxi riigid.
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Koigepealt tuleb meelde tuletada, et Beneluxi kaubamirgiametis registreeritud
kaubamairkide osas tuleb Beneluxi territoorium vordsustada liikmesriigi territooriu-
miga, kuna direktiivi artikliga 1 vordsustatakse need kaubamirgid liikmesriigis
registreeritud kaubamairkidega (14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97:
General Motors, EKL 1999, Ik 1-5421, punkt 29).

Direktiivi artikli 3 15ige 3 ei sitesta iseseisvat kaubamirgi registreerimise alust. Selles
nihakse ette erand konealuse direktiivi artikli 3 l6ike 1 punktides b—d siitestatud
keeldumispohjustest. Seega tuleb asjaomase loike kohaldamisala télgendada
ldhtuvalt nimetatud keeldumispdhjustest.

Hinnangu andmisel sellele, kas nimetatud keeldumispohjustest tuleb direktiivi
artikli 3 16ike 3 tdhenduses kasutamise kiigus eristusvoime omandamise tottu teha
erand, on asjakohane ainult asjaomase liikmesriigi territooriumi (voi kdesoleval juhul
Beneluxi territooriumi) see osa, kus keeldumispdhjused esinevad (vt selle kohta
seoses noukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 iihenduse
kaubamirgi kohta (EOT 1994, L 11, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146) artikli 7
loikega 3, mis on sisuliselt identne direktiivi artikli 3 Idikega 3, 22. juuni 2006. aasta
otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2006,
Ik 1-5719, punkt 83).

Seet6ttu tuleb esimesele kahele kiisimusele vastata, et direktiivi artikli 3 16iget 3
tuleb tdlgendada nii, et kaubamirgi registreerimise taotluse saab konealuse sitte
alusel rahuldada iiksnes siis, kui on téendatud, et asjaomane tihis on kasutamise
kiigus omandanud eristusvoime liikmesriigi — voi Beneluxi riikide puhul Beneluxi
— territooriumi kogu selles osas, kus esineb registreerimisest keeldumise pdhjus.
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Kolmas kiisimus

Kolmanda kiisimusega kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt seda, millisel
madral tuleb arvesse votta liikmesriigi voi kdesoleval juhul Beneluxi riikide erinevaid
keelealasid, et hinnata kasutamise kiigus omandatud eristusvoimet olukorras, kus
kaubamirk koosneb liikmesriigi voi Beneluxi riikide iihe ametliku keele ithest voi
mitmest sénast.

Pohikohtuasjas leidsid Beneluxi kaubamirgiamet ja eelotsusetaotluse esitanud
kohus, et asjaomane tahis on kirjeldav ning sellel puudub eristusvéime, mis on
direktiivi artikli 3 16ike 1 punktides b ja ¢ nimetatud keeldumispéhjused. Nad
joudsid nimetatud jareldusele pohjendusel, et hollandi keeles tihistab méiste ,,polis”
tavaliselt kindlustuslepingut. Seega esinevad pohikohtuasjas tuvastatud keeldumis-
pohjused iiksnes Beneluxi territooriumi selles osas, kus kasutatakse hollandi keelt.

Esimesele kahele kiisimusele antud vastustest tuleneb, et hinnangu andmisel sellele,
kas konealuse tihise kasutamise kdigus omandatud eristusvoime digustab direktiivi
artikli 3 ldikes 3 nimetatud keeldumispdhjustest erandi tegemist, tuleb votta arvesse
Beneluxi riikide seda osa, kus kasutatakse hollandi keelt.

Péddev asutus peab andma hinnangu, kas niimoodi méiratletud keeleala sihtrithm voi
vihemalt selle oluline osa tunneb asjaomase kaubamairgi alusel kdnealused kaubad
voi teenused dra konkreetse ettevotja kaupade voi teenustena (vt selle kohta 4. mai
1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing
Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 52, ja 18. juuni 2002. aasta otsus
kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk 1-5475, punkt 61).
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28 Jarelikult tuleb kolmandale kiisimusele vastata, et olukorras, kus kaubamirk
koosneb liikmesriigi voi Beneluxi riikide ithe ametliku keele tihest v6i mitmest
sonast ning kus keeldumispohjus esineb liikmesriigi voi kédesoleval juhul Beneluxi
riikide iiksnes iihel keelealal, peab olema tuvastatud, et tihis on kasutamise kiigus
omandanud eristusvoime kogu sellel keelealal. Niimoodi méaidratletud keelealal tuleb
hinnata, kas sihtrithm voi vihemalt selle oluline osa tunnevad selle kaubamairgi
alusel konealused kaubad voi teenused &dra konkreetse ettevotja kaupade voi
teenustena.

Kohtukulud

29 Et pohikohtuasja poolte jaoks on kiesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik
kohus. Euroopa Kohtule mirkuste esitamisega seotud kulusid, vilja arvatud poolte
kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lihtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide oigusaktide iithtlustamise kohta
artikli 3 loiget 3 tuleb tolgendada nii, et kaubamiirgi registreerimise
taotluse saab konealuse sitte alusel rahuldada iiksnes siis, kui on
toendatud, et asjaomane tihis on kasutamise kiigus omandanud eristus-
voime liikmesriigi — voi Beneluxi riikide puhul Beneluxi — territooriumi
kogu selles osas, kus esineb registreerimisest keeldumise pohjus.
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2. Olukorras, kus kaubamiirk koosneb liikmesriigi v6i Beneluxi riikide ithe
ametliku keele iihest v6i mitmest sénast ning kus keeldumispéhjus esineb
liikkmesriigi voi kidesoleval juhul Beneluxi riikide iiksnes iihel keelealal,
peab olema tuvastatud, et tihis on kasutamise kidigus omandanud
eristusvdoime kogu sellel keelealal. Niimoodi miiratletud keelealal tuleb
hinnata, kas sihtrithm véi vihemalt selle oluline osa tunnevad selle
kaubamirgi alusel konealused kaubad véi teenused idra konkreetse
ettevotja kaupade véi teenustena.

Allkirjad
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