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KOHTUJURISTI ETTEPANEK
YVES BOT
esitatud 29. novembril 20111

Kohtuasi C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
versus
Registrar of Trade Marks

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of
the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks ja edastanud High Court of
Justice (England & Wales)) (Uhendkuningriik)

Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU — Maiirus (EU) nr 207/2009 — Kaubamirgi kaitse ulatus —

Nende kaupade ja teenuste identifitseerimine, mille osas kaubamargi kaitset taotletakse — Selguse ja

tipsuse néuded — Nizza klassifikatsiooni klasside piiste kasutamine — Siseturu Uhtlustamise Ameti
presidendi teatis nr 4/03

1. Kaubamirgi registreerimise kaks keskse tdhtsusega osa on esiteks tdhis ning teiseks kaubad ja
teenused, mida see tdhis peab tdhistama. Kumbki osa voimaldab kindlaks teha registreeritud
kaubamairgiga selle omanikule tagatud kaitse tipse eseme.

2. Kohtuotsuses Sieckmann® tdi Euroopa Kohus vilja tingimused, millele tihis peab vastama, et olla
kaubamairk. Kéesolev kohtuasi pakub talle niiid voimaluse méaaratleda nouded, millest tuleb lihtuda,
identifitseerides kaubad voi teenused, mille osas kaubamadrgi kaitset taotletakse, ning hinnata kaudselt
nende nduete ulatust, mida Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused)
(edaspidi ,iihtlustamisamet”) on siiani kohaldanud. See kiisimus on eriti oluline hetkel, mil
siseriiklikud kaubamairgiametid ja iihtlustamisamet arendavad vilja erinevaid praktikaid, mis viivad
erinevate registreerimistingimusteni, mis on vastuolus liidu seadusandja taotletavate eesméarkidega.

L. Oiguslik raamistik

A. Nizza kokkulepe

3. 15. juuni 1957. aasta mairkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)® voeti vastu
kaubamirgidigust rahvusvahelisel tasandil reguleeriva todstusomandi kaitse konventsiooni* artikli 19
alusel. Vastavalt selle artiklile 1 on Nizza kokkuleppe eesmirgiks holbustada kaubamarkide
registreerimist tanu Nizza klassifikatsioonile.

1 — Algkeel: prantsuse.

2 — 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-273/00 (EKL 2002, 1k I-11737).

3 — Edaspidi ,Nizza kokkulepe”. Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) andmebaasi kohaselt ei ole Nizza kokkuleppega tihinenud
ainult Kiiprose Vabariik ja Malta Vabariik. Viimased kasutavad siiski nende kaupade ja teenuste ihist klassifikatsiooni, mille puhul on
registreeritud kaubamirk (edaspidi ,Nizza klassifikatsioon”).

4 — Konventsioon, mis allkirjastati Pariisis 20. mértsil 1883, vaadati viimati ldbi Stockholmis 14. juulil 1967 ja mida muudeti 28. septembril 1979
(Recueil des traités des Nations unies, koide 828, nr 11851, lk 305; edaspidi ,Pariisi konventsioon”).
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4. Nizza kokkuleppe artiklis 2 on madratud kindlaks Nizza klassifikatsiooni oiguslik ulatus ja selle
kohaldamisala. See artikkel on sonastatud jargmiselt:

»1. Vastavalt kdesolevas kokkuleppes esitatud noduetele on klassifikatsiooni toime selline, mille talle
omistab iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik. Tédpsemalt, klassifikatsioon ei ole Spetsiaalse Liidu
liikmesriikidele ~kohustuslik mingi mérgi kaitse wulatuse hindamisel vo6i teenindusmarkide
tunnustamisel.

2. Igale Spetsiaalse Liidu liikmesriigile jddb 6igus kasutada klassifikatsiooni kas peamise voi
abisiisteemina.

3. Spetsiaalse Liidu liikmesriikide kompetentsed ametkonnad maérgivad maérkide registreerimist
puudutavaisse ametlikesse dokumentidesse ja véljaannetesse klassifikatsiooni klasside numbrid, kuhu
kuuluvad kaubad voi teenused, mille jaoks mark on registreeritud.

[..]7.

5. Nizza klassifikatsiooni haldab WIPO Rahvusvaheline Biiroo. See klassifikatsioon koosneb klasside
loetelust, millele on vajadusel lisatud selgitavad markused ning igasse klassi kuuluvate kaupade ja
teenuste alfabeetiline loend. Praegusel hetkel kuuluvad sellesse loetelusse 34 kauba- ja
11 teenusteklassi pédised. Klasside pdistes toodud kaupade ja teenuste nimetused kujutavad endast
tildnimetusi, mis on seotud valdkondadega, kuhu asjaomased kaubad ja teenused pohimétteliselt
kuuluvad.” Nizza Kklassifikatsiooni iiheksas redaktsioon, mis joustus 1. jaanuaril 2007, sisaldab
alfabeetilist loendit, millesse kuulub 11 600 nimetust.

6. Seda klassifikatsiooni tuleb ithenduste kaubamairkide taotluste ja registreerimise suhtes kohaldada.

B. Direktiiv 2008/95/EU

7. Direktiiv 2008/95/EU° véeti vastu selleks, et kaotada liikmesriikide &igusaktide erinevused, mis
voisid takistada kaupade vaba liilkumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada
konkurentsitingimusi tihisturul. Direktiivis piirdutakse tihtlustamisel nende siseriikliku diguse sitetega,
mis mojutavad siseturu toimimist kodige otsesemalt. Nende sétete hulgas on odigusnormid, milles on
kehtestatud tingimused, mis peavad kaubamairgi registreerimiseks tdidetud olema, ning tingimused,
millega madratakse kindlaks nduetekohaselt registreeritud kaubamairkidele tagatav kaitse. Solmitud
rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt peavad need o6igusnormid olema tdielikus kooskolas Pariisi
konventsiooni sdtetega ega tohi mdjutada liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad sellest
konventsioonist.

8. Direktiivi artiklis 2 on mairatud kindlaks tahised, millest kaubamark voib koosneda:

»Kaubamairgi voivad moodustada mis tahes téhised, mida on voimalik graafiliselt esitada, eelkdige sonad,
sealhulgas isikunimed, kujutised, tdhed, numbrid voi kaupade voi nende pakendi kuju, kui selliste tihiste
pohjal on voimalik eristada tihe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevotjate omadest.”

9. Direktiivi artiklis 3 on loetletud kaubamairgi andmisest keeldumise voi kaubamairgi tiihiseks
tunnustamise pohjused. Kaubamérgina ei registreerita niisuguseid elemente, voi kui on registreeritud,
voib tithiseks tunnistada kaubamairgid, mis ei ole teistest eristatavad voi mis koosnevad ainult sellistest
markidest, mis tdhistavad kaubanduses otstarvet.

5 — Vt WIPO veebilehel kittesaadava Nizza klassifikatsiooni kasutajajuhendi tildmérkused ja punkt 1.

6 — Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide ithtlustamise
kohta (ELT L 299, lk 25; edaspidi ,direktiiv”).
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10. Direktiivi artiklis 4 on nimetatud kaubamaérgi registreerimisest keeldumise voi selle tiithiseks
tunnistamise tdiendavad pohjused vastuolu korral varem registreeritud kaubamargiga.

11. Viimaks on direktiivi artikli 5 16ikes 1 ette ndhtud, et ,[r]egistreeritud kaubamérk annab omanikule
selle kasutamise ainudiguse” ning voimaldab sel omanikul nditeks takistada koiki kolmandaid isikuid
kasutamast kaubandustegevuse kiigus koiki kaubamaérgiga identseid tahiseid kaupade voi teenuste
puhul, mis on identsed nendega, mille osas kaubamairk on registreeritud.

C. Mdidrused (EU) nr 207/2009 ja (EU) nr 2868/95

12. Siseturu lopuleviimiseks piiiitakse miirusega (EU) nr 207/20097 luua siseriiklike kaubamirkide
korval ithenduse kaubamirk, mis omandatakse iihtse menetluse kohaldamise tulemusena, millel on
liidus iihtne kaitse ja mis kehtib koikide liikmesriikide territooriumil. Uhenduse kaubamirk ei asenda
siseriiklikke kaitsesiisteeme, mis jddvad alles. Selle kaubamairgi registreerimine ja haldamine kuuluvad
tthtlustamisameti padevusse.

13. Maééruse artiklid 4 ja 7-9 sisaldavad samasuguseid digusnorme nagu direktiivi artiklid 2—5.

14. Seevastu maaruse artikli 26 loike 1 punktis ¢ on néhtud ette, et ithenduse kaubamaérgi taotluses peab
olema loetelu kaupadest voi teenustest, mille osas kaubamairgi registreerimist taotletakse. Miaruse (EU)
nr 2868/95° eeskirja 2 loige 2 sitestab, et ,[see] loetelu sdnastatakse nii, et kaupade ja teenuste olemus
oleks selgelt margitud ja iga kauba voi teenuse saaks liigitada ainult ithte Nizza klassifikatsiooni klassi”.

15. Lisaks klassifitseeritakse kaubad ja teenused, mille puhul on registreeritud ithenduse kaubamark,
vastavalt madruse artiklile 28 tolgendatuna koostoimes rakendusmadairuse eeskirja 2 loikega 1 Nizza
klassifikatsiooni pohjal. Lopuks on rakendusmaéiruse eeskirja 2 16ikes 4 sétestatud:

»Kaupade ja teenuste klassifikatsioonil on ainult halduslik otstarve. Seega ei saa kaupu ja teenuseid
lugeda sarnaseks ainult selle pohjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni samasse klassi, ning kaupu
ja teenuseid ei saa lugeda erinevaks ainult selle pohjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni eri
klassidesse.”

D. Uhtlustamisameti presidendi teatis nr 4/03

16. Uhtlustamisameti presidendi teatise nr 4/03° eesmirk on vastavalt selle I punktile selgitada
tthtlustamisameti praktikat ,Nizza klassifikatsiooni klasside pdiste kaubamaérgitaotlustes ja registreeringutes
kasutamise ja kasutamise tagajdrgede osas, kui ithenduse kaubamadrgi taotlust voi registreerimist piiratakse
voi sellest loobutakse osaliselt voi kui nende osas toimub vastulause- voi tithistamismenetlus”.

17. Teatise nr 4/03 III punkti teisest l6igust ilmneb, et see, kui kasutatakse klassi terveid iildnimetusi
voi péiseid, mis on Nizza klassifikatsioonis ette ndhtud, kujutab endast kaupade ja teenuste oiget
spetsifikatsiooni, klassifitseerimist ja rithmitamist ithenduse kaubamairgi taotluses.

18. Eelkoige on selles punktis maérgitud, et ,[ithtlustamisamet] ei ole klassi tildnimetuste ja piiste
kasutamise vastu seetottu, et need on liiga ebamddrased voi ebaselged, ning seda vastupidi mone
Euroopa Liidu voi kolmandate riikide siseriikliku ameti praktikale mone klassipédise voi tildnimetuse
osas.”

7 — Noukogu 26. veebruari 2009. aasta mairus (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, Ik 1; edaspidi ,miirus”).

8 — Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta méérus (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse noukogu mairus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi
kohta (EUT L 303, lk 1; ELT erivéljaanne 17/01, 1k 189; edaspidi ,rakendusméérus”).

9 — 16. juuni 2003. aasta teatis nr 4/03 klasside piiste kasutamise kohta ithenduse kaubamirgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade
ja teenuste loendites.
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19. Lisaks ndeb selle teatise IV punkt ette:

»34 kauba- ja 11 teenuseklassi sisaldavad koiki kaupu ja teenuseid, mille tottu tdhendab konkreetse
klassi klassipédise koikide iildnimetuste kasutamine taotlust holmata koiki sellesse klassi kuuluvaid
konkreetseid kaupu ja teenuseid.

Ka klassipdises toodud teatava tildnimetuse kasutamine puudutab kaiki selle iildnimetuse alla kuuluvaid
kaupu voi teenuseid, mis on oigesti sellesse klassi klassifitseeritud. [...]”

20. Lopuks on selle teatise punktis V. 2 margitud:

»Mis puudutab vaidlustamis- ja tithistamismenetlusi, siis pohimote, mille kohaselt tdhendab klassi terve
pdise kasutamine teatava klassi puhul, et holmatud on koik sellesse klassi kuuluvad kaubad, toob kaasa
selle, et kui hilisem taotlus voi registreering sisaldab oigesti samasse klassi klassifitseeritud kaupu voi
teenuseid, on kaubad voi teenused identsed varasema kaubamirgi omadega. Kui spetsifikatsioon ei
holma konkreetse klassipdise koiki iildnimetusi, vaid ainult ihte voi monda nendest, on kaubad voi
teenused identsed ainult siis, kui konkreetne element kuulub tldnimetuse alla. [...]”

E. Siseriiklik oigus

21. 1994. aasta kaubamirgiseaduses (Trade Marks Act 1994, edaspidi ,1994. aasta seadus”), millega
direktiiv Uhendkuningriigi digusesse iile voeti, on artikli 32 16ike 2 punktis c sdtestatud, et kaubamargi
taotlus peab sisaldama loetelu kaupadest ja teenustest, mille osas kaubamérgi registreerimist taotletakse.

22. 1994. aasta seaduse artikli 34 l1oike 1 kohaselt tuleb kaubad voi teenused klassifitseerida vastavalt
ettendhtud klassifikatsioonile.

23. Seda seadust tdiendab 2008. aasta kaubamirgimairus (Trade Marks Rules 2008) mis kasitleb UK
Intellectual Property Office’i (Uhendkuningriigi Intellektuaalomandi Amet) praktikat ja menetlust
selles. Vastavalt selle médruse eeskirja 8 loike 2 punktile b peab taotleja kirjeldama kaupu voi
teenuseid, mille osas siseriiklikku kaubamaérki taotletakse, nii, et ta toob selgelt vilja nende olemuse.

I1. Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

24. Chartered Institute of Patent Attorneys (patendivolinike koda, edaspidi ,CIPA”) taotles Registrar of
Trade Marks'ilt (kaubamaérkide registreerija, edaspidi ,Registrar”) 16. oktoobril 2009, et registreeritaks
nimetus ,IP TRANSLATOR” kaupadele, mis kuuluvad Nizza klassifikatsiooni klassi 41 pdisega
»Haridus; véljadpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus”.

25. Registrar vaatas selle taotluse labi, tuginedes teatisele nr 4/03, ja jdttis selle rahuldamata. Et selles
taotluses oli viidatud Nizza klassifikatsiooni klassi 41 pdisele, analiiiisis Registrar, kas koikide sellesse
klassi kuuluvate teenuste osas, mille hulgas on ka tolketeenused, on olemas absoluutsed pohjused
registreerimisest keeldumiseks. Registrar leidis, et kaubamérk IP TRANSLATOR kirjeldab neid
teenuseid, ning keeldus seega selle registreerimisest.

26. CIPA esitas selle otsuse peale edasikaebuse, viites, et tema registreerimistaotluses ei olnud
ndidatud Nizza klassifikatsiooni klassi 41 kuuluvaid tolketeenuseid ning ta ei soovinud neid holmata.
The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on
Appeal from the Registrar of Trade Marks (isik, kelle Lord Chancellor 1994. aasta kaubamairgiseaduse
artikli 76 kohaselt nimetas, et ta teeks apellatsiooni korras otsuse kaubamairgiregistri otsuste kohta,
Uhendkuningriik) leidis, et neid teenuseid ei peeta tavaliselt teenuste ,haridus”, ,viljadpe”,
»-meelelahutus”, ,spordialane tegevus” voi ,kultuurialane tegevus” alakategooriaks.
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27. Euroopa Kohtule edastatud toimikust ilmneb, et peale alfabeetilise loendi, mis sisaldab 167 kannet,
mis kirjeldavad tiksikasjalikult Nizza klassifikatsiooni klassi 41 kuuluvaid teenuseid, sisaldab Registrari
poolt 1994. aasta seaduse kohaselt hallatav andmebaas iile 2000 kande, mis kirjeldavad {iiksikasjalikult
klassi 41 kuuluvaid teenuseid, ja ithtlustamisameti poolt maaruse kohaselt hallatav andmebaas Euroace
sisaldab neid iile 3000.

28. Eelotsusetaotluse esitanud kohus margib, et kui Registrari ldhenemine oli 6ige, holmab CIPA
registreerimistaotlus koiki neid kandeid, sealhulgas tolketeenuseid. Niisugusel juhul holmab taotlus
teenuseid, mida ei ole nimetatud ei selles ega iiheski sellest tulenevas registreeringus. Tema arvates on
niisugune tolgendus vastuolus selguse ja tdpsuse nduetega, millest tuleb kaubamairgi taotlusega
holmatud erinevate kaupade voi teenuste identifitseerimisel ldhtuda.

29. Eelotsusetaotluses on nimetatud ka iihte uuringut, mille Euroopa Kaubamairgiomanike Liit
(Association of European Trade Mark Owners) (Marques) 2008. aastal ldbi viis ja mis nditas, et
praktika on erinevates liikmesriikides erinev, sest moned padevad ametiasutused kohaldavad teatises
nr 4/03 ette ndahtud télgenduslikku lahenemist, samal ajal kui teised keelduvad seda tegemast.

30. The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on
Appeal from the Registrar of Trade Marks otsustas nende kahtluste hajutamiseks menetluse peatada ja
esitas Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»Kas [...] direktiivi [...] kohaselt:

1)  tuleb kaubamirgitaotlusega holmatud erinevad kaubad voi teenused identifitseerida selgelt ja
tapselt, ning kui vastus on jaatav, siis milline peab olema selguse ja tipsuse konkreetne madr;

2)  voib kaubamargitaotlusega holmatud erinevate kaupade voi teenuste identifitseerimisel kasutada
[Nizza] klassifikatsiooni [...] klasside pdistes sisalduvaid tildmoisteid;

3)  tuleb voi on lubatud tolgendada konealuse kaupade ja teenuste [Nizza] klassifikatsiooni klasside
pdistes sisalduvate tildmoistete sellist kasutamist vastavalt [...] teatisele nr 4/03 [...]?”

31. Mirkusi esitasid pohikohtuasja pooled ning Uhendkuningriigi, T$ehhi, Taani, Saksamaa, liri, Prantsuse,
Austria, Poola, Portugali, Slovakkia ja Soome valitsus, {ihtlustamisamet ning Euroopa Komisjon.

II1. Kohtujuristi analiiiis

32. Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma eelotsuse kiisimustes Euroopa Kohtul sisuliselt
madratleda néuded, mis on seotud nende kaupade voi teenuste identifitseerimisega, millele siseriikliku
kaubamirgi taotleja kaitset taotleb.” Ta kiisib selles osas, kas Nizza klassifikatsiooni klasside piistes
toodud ildnimetused on asjakohased ning missugune on selle tolgenduse ulatus, mille valis
tthtlustamisameti president teatises nr 4/03.

A. Sissejuhatavad mdrkused

33. Esiteks toden kohe, et direktiiv ei sisalda iihtegi sdtet, mis késitleks nende kaupade vdi teenuste
identifitseerimist, mille osas kaubamairgi registreerimist taotletakse. Seepdrast on direktiivi
pohjendustes piistitatud eesmirkide saavutamiseks vaja ithtlustada siseriiklikud o6igusaktid selles
kiisimuses.

10 — Oma analiiiisi raames viitan ma kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanekule kohtuasjas C-40/01: Ansul, milles otsus tehti 11. mértsil 2003
(EKL 2003, 1k 1-2439) ning kohtujurist Léger’ ettepaneku kohtuasjas C-418/02: Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte, milles otsus tehti
7. juulil 2005 (EKL 2005, 1k I-5873), punktidele 57-82.
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34. Direktiivi pohjenduses 4 on margitud, et lilkmesriikide digusaktide ithtlustamine puudutab ,ne[id]
siseriikliku diguse sat[teid], mis mojutavad siseturu toimimist kdige otsesemalt”. Euroopa Kohtu sénul
on direktiivis seega silmas peetud thtlustamist, mis puudutab asjaomase valdkonna keskseid
materiaaldigusdigusnorme, " mille hulgas on minu meelest need, mis voimaldavad maérata kindlaks
kaubamargi kaitse ulatuse.

35. Lisaks on direktiivi pdhjenduses 8 meenutatud, et ,[liikmesriikide] o6igusaktide {iihtlustamise
eesmirkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamirkide omandamise ja valdamise tingimused
oleksid tildiselt koigis liikmesriikides identsed”. Euroopa Kohus on aga leidnud, et néuded, mis
kasitlevad kaupade ja teenuste identifitseerimist, kujutavad toesti endast kaubamairgiga antava diguse
omandamise {ihte tingimust.

36. Lopuks on direktiivi pohjenduses 10 margitud, et ,[kJaupade ja teenuste vaba liikumise
soodustamiseks on ddrmiselt oluline, et koigi liikmesriikide oOigussiisteemidega tagataks
registreeritavatele kaubamaérkidele samasugune kaitse”. Kaubamairgile tagab kaitse aga peamiselt selle
registreerimine. " Jarelikult vilistab kaubamirgi iihtne kaitse kogu liidu territooriumil varieeruvad
registreerimistingimused ning eeldab siseriiklike kaupade voi teenuste identifitseerimist kasitlevate
oigusaktide iithtlustamist.

37. Teiseks on hidavajalik sedastada itihine ldhenemine kaupade voi teenuste identifitseerimise osas,
mis soltub sellest, kas taotletakse siseriikliku voi ithenduse kaubamaérgi registreerimist.

38. Nagu Euroopa Kohus veel hiljuti markis, on ihenduse kaubamairgikord toesti iseseisev siisteem,
mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ainuomaseid eesmirke." Samas pdhinevad
siseriiklik ja itihenduse kaubamairgikord sellegipoolest tiihistel aluspohimétetel, mida niitab see, et
eesmirgid ja sisulised nouded on samad. Normid, mis kasitlevad kaubamirgi moistet ja selle
omanikuks saamist, ning need, mis maddravad dra selle digusliku toime, on nimelt sisuliselt samad,
tikskoik kas need puudutavad siseriiklikku voi ithenduse kaubamarki, nagu ilmneb direktiivi artiklite 2,
3 ja 5—7 ning maaruse artiklite 4, 7, 9, 12 ja 13 sonastuse vordlusest. Lisaks ei kohelnud Euroopa Kohus
kandmast direktiivi mone sitte ja eelkdige selle artikli 5 tolgendust iile médiruse artiklile 9.%

39. Veel tuleb mirkida, et kuigi siseriiklik kaubamérgikord ja ihenduse kaubamérgikord on teineteisest
soltumatud, on kaubamairgi seisukohast siiski tegemist kahe teineteist vastastikku mdjutava korraga.
Seda toendab terve rida niiteid.

40. Naiteks maaruse artikli 16 16ike 1 punkti a kohaselt kisitatakse tthenduse kaubamarki siseriikliku
kaubamaérgina, mis on registreeritud selles liikmesriigis, kus on kaubamérgiomaniku alaline elukoht véi
asukoht. Kui selle liikmesriigi padev ametiasutus valib kaubamairgi esemelise kohaldamisala osas
kitsendavama lahenemise kui iihtlustamisamet, on ilmne, et kaubaméargiomanik on rohkem huvitatud
tthenduse kaubamargi kui siseriikliku kaubamérgi registreerimise taotlemisest.

4]1. Lisaks voib varasema siseriikliku kaubamirgi omanik tugineda maéadruse artikli 34 alusel selle
kaubamaérgi vanemusele, kui ta taotleb identset ithenduse kaubamaérki kaupadele voi teenustele, mis on
identsed nendega, mille osas on registreeritud varasem kaubamairk. Lopuks tuleb markida, et méaruse
artiklite 41 ja 42 jargi voib varasema siseriikliku kaubamairgi omanik esitada vastulause tithenduse

11 — 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09: Budéjovicky Budvar (EKL 2011, lk I-8701, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika). See
kohtuasi kisitles noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide
iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 92) télgendamist, kusjuures need digusnormid on sisuliselt identsed
direktiivi sitetega.

12 — Eespool viidatud kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (punkt 31).
13 — Eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann (punkt 37).
14 — Eespool viidatud kohtuotsus Budéjovicky Budvar (punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

15 — Vt eelkoige 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit (EKL 2011, lk I-8625, punkt 38 ja seal
viidatud kohtupraktika).
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kaubamairgi registreerimisele, kui viimane on identne ning kaubad vo0i teenused, mille jaoks
registreerimist taotletakse, on identsed kaupade voi teenustega, mille osas on kaitstud varasem
kaubamark. Nendel kahel viimasel juhtumil soltub see, kas need nduded on pohjendatud, asjaomaste
kaupade voi teenuste identsusest, mis eeldab, et paddev siseriiklik ametiasutus ja tihtlustamisamet
tolgendaksid nende identifitseerimist reguleerivaid digusnorme iihetaoliselt.

42. Need niited tdendavad, et niisiis on hddavajalik sedastada tihtne ldhenemine nende kaupade voi
teenuste identifitseerimisele, mille osas kaubamairgi kaitset taotletakse — ldhenemine, mida kohaldavad
nii siseriiklikud ametiasutused kui ka iihtlustamisamet. Vastasel juhul voib liidu kaubamairkide
registreerimise kord kannatada ebatihtluse ja suure oiguskindlusetuse all ning lisaks tuua kaasa
meelepédrase kohtualluvuse valimise. Nende probleemide lahendamiseks markiski komisjon
kohtuistungil, et peagi algatatakse direktiivi ja méaédruse seadusandliku muutmise menetlus.

43. Koikidest esitatud pohjendustest ldhtudes teen seega Euroopa Kohtule ettepaneku panna paika
kaupade voi teenuste identifitseerimist kasitlevate nouete iihetaoline tolgendus soltuvalt sellest, kas
taotletakse siseriikliku voi tthenduse kaubamérgi registreerimist, ning votta seejuures aluseks
madrusega sidtestatud normid.

B. Kaupade voi teenuste identifitseerimine registreerimistaotiuse raames

44. Oma esimeses kiisimuses kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtult sisuliselt, kas
direktiivi kohaselt on taotleja kohustatud identifitseerima selgelt ja tapselt kaubad voi teenused, millele
ta kaitset taotleb, ning kui see on nii, siis palub ta Euroopa Kohtul ndidata, missugust selguse ja tipsuse
astet noutakse.

45. Esitatud pohjustel tuginen oma analiilisis esmasele teabele, mis on méédruse raames meie kédsutuses.

46. Nende kaupade voi teenuste identifitseerimist, millele taotletakse ithenduse kaubamarki, ei tohi
ajada segi nende klassifitseerimisega. Kaupade voi teenuste identifitseerimist reguleerivad ainult
madruse artikli 26 16ike 1 punkt c ja rakendusmédruse eeskirja 2 loige 2. Nende oigusnormide
kohaselt tuleb taotlejal koostada loetelu kaupadest ja teenustest, mis peab voimaldama selgelt kindlaks
teha nende olemuse.

47. Jarelikult ei ndita miski, et taotleja oleks kohustatud kasutama Nizza klassifikatsiooni klasside
pdistes toodud termineid. See tdpsustus on oluline, sest teatisega nr 4/03 kaldub iihtlustamisameti
president omistama Nizza klassifikatsioonile 6igusjou, mida nimetatud klassifikatsioonil selles osas ei
ole.

48. Vastavalt Nizza kokkuleppe artikli 2 loikele 1 ei ole Nizza klassifikatsioonil kaubamargiga tagatava
kaitse ulatuse osas muud oiguslikku toimet, kui see, mille talle omistab iga Spetsiaalse Liidu
lilkmesriik. '

49. Uhenduse kaubamirgikorra raames Kklassifitseeritakse kaupu ja teenuseid vastavalt Nizza
klassifikatsioonile aga ainult halduslikel eesmairkidel. See ilmneb sonaselgelt maiadruse artikli 28
tolgendamisest koostoimes rakendusmaéiruse eeskirja 2 loigetega 1 ja 4."

16 — See pohiméte on toodud ka Madridis 27. juunil 1989 vastu voetud kaubamirkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe [millega
Euroopa Uhendus iithines noukogu 27. oktoobri 2003. aasta otsusega 2003/793/EU (ELT L 296, 1k 20; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 310)]
protokolli artikli 4 16ike 1 punktis b.

17 — Vastavalt nendele digusnormidele ei ole kaupade ja teenuste Nizza klassifikatsiooni pohjal klassifitseerimine taotluse ldbivaataja suhtes siduv,
mis puudutab hinnangut kaupade ja teenuste identsusele vdi sarnasusele, sest kaupu ja teenuseid ei saa pidada sarnaseks sel pohjusel, et
need paiknevad Nizza klassifikatsiooni samas klassis, voi erinevaks sel pohjusel, et need asuvad selle klassifikatsiooni erinevates klassides. See
pohiméte on toodud ka Genfis 27. oktoobril 1994 vastu voetud kaubamargidiguse lepingu artikli 9 16ike 2 punktides a ja b.
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50. Nizza klassifikatsioonil on seega peamiselt praktiline vairtus.”® See holbustab kaubamirkide
registreerimist, nagu leidis Euroopa Kohus kohtuotsuses Koninklijke KPN Nederland,” samuti
varasemate kaubamirkide otsingut. Et kaupu ja teenuseid klassifitseeritakse samamoodi koikides Nizza
kokkuleppega  ithinenud riikides, kergendab Nizza klassifikatsioon registreerimistaotluste
ettevalmistamist. Et sellega on loodud iihtne klassifitseerimissiisteem, aitab see klassifikatsioon lisaks
padevatel ametiasutustel ja ettevotjatel otsida varasemaid kaubamérke, mis vodivad takistada uue
kaubamairgi registreerimist. Lopuks tuleb markida, et vastavalt rakendusmaidruse eeskirjale 4
arvutatakse registreerimisloiv, vottes arvesse nende klasside arvu, millesse asjaomased kaubad ja
teenused kuuluvad.

51. Jarelikult kujutab kaupade ja teenuste klassifitseerimine vastavalt Nizza klassifikatsioonile endast
ainult vormilist tingimust, mida tuleb jargida ilmselgetel halduslikel ja mugavusega seotud pohjustel.

52. Sellel ei ole aga siduvat digusjoudu, mis puudutab kaubamairgi esemelise kohaldamisala hindamist.
Kaubamirgiga tagatava kaitse ulatust tuleb analiiiisida, vottes arvesse ainuiiksi neid elemente, mida
liidu seadusandja on sonaselgelt nimetanud maééruse artikli 26 16ikes 1 ja rakendusmairuse eeskirja 1
ldikes 1, mis kasitlevad tingimusi, millele taotlus peab vastama. Nende elementide hulgas on eelkdige
kaubamairgi reproduktsioon ning nende kaupade ja teenuste loetelu, mille osas registreerimist
taotletakse — registreeritud kaubamirgi kaks pohilist koostisosa. Nagu tdhise kujutis nii piiritleb ka
kaupade ja teenuste loetelu kaubamairgiga tagatava kaitse eseme. Sihtotstarbelisuse pohimotte jargi
kaitstakse registreeritud kaubamaérki ainult registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja teenuste osas.

53. See tdpsustatud, tuleb konkreetselt kindlaks teha nouded, mis kisitlevad kaupade voi teenuste
identifitseerimist.

54. Seda tehes on vaja ldhtuda pohimotetest, mis on kehtestatud eespool viidatud maaruse artikli 26
ld6ike 1 punktis c ja rakendusmaiiruse eeskirja 2 ldikes 2, ning votta arvesse kaubamérgi andmise osas
kehtivaid noudeid.

55. Esiteks peab kaubamirgi registreerimine tagama kaubamérgi pohifunktsiooni, milleks on
voimaldada tarbijal voi 1oppkasutajal eristada ettevotja kaupu ja teenuseid ilma segiajamise voimaluseta
teise ettevotja omadest.” Jarelikult peab kaup voi teenus olema identifitseeritav.

56. Teiseks tuleb kaubamirk registreerida, vottes arvesse sihtotstarbelisuse pohimotet. See pohimate
kujutab endast kompromissi kaubamirgiga selle omanikele antud ainudiguste ning kaupade vaba
liilkumise ja teenuste osutamise vabaduse pohimotete vahel. See eeldab, et kaubamérgiga antud
oigused on voimalik tdpselt kindlaks teha, nii et ainudigused oleksid piiratud kaubamaérgi funktsiooni
endaga.

57. Kolmandaks on kaubamairgiga holmatud kaupade ja teenuste kirjeldus vajalik selleks, et padevad
ametiasutused saaksid hinnata, kas esineb direktiivi artiklis 3 ja madruse artiklis 7 nimetatud
keeldumispohjuseid. *

58. Vastavalt direktiivi artikli 3 loike 1 punkti e alapunktile i ja méadruse artikli 7 ldike 1 punkti e
alapunktile i ei registreerita kaubamirgina (voi kui nad on registreeritud, voib need tihiseks
tunnistada) tdhiseid, mis koosnevad ainult kujust, mis tuleneb kaupade enda olemusest. See tihendab
seega kauba kirjeldust.

18 — Vt kohtujurist Philippe Léger’ ettepanek kohtuasjas, milles tehti eespool viidatud otsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, punktid 42
ja 43.

19 — 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99 (EKL 2004, lk I-1619, punkt 111).

20 — Vt direktiivi artikkel 2 ja méaaruse artikkel 4. Vt ka 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel (EKL 2003, lk 1-3793, punkt 62 ja
seal viidatud kohtupraktika) ja eespool viidatud kohtuotsus Interflora jt (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

21 — 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Kell (EKL 2001, lk I-6959, punkt 29) ja eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke
KPN Nederland (punktid 33 ja 34).
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59. Ka hinnates, kas registreerimisest voib direktiivi artikli 4 ja mé&druse artikli 8 alusel keelduda
pohjendusel, et see kaubamirk on identne voi voib esineda varasema kaubamérgiga segiajamise oht,
tuleb kindlasti votta arvesse kaupu ja teenuseid, mille osas kaubamérgi registreerimist taotletakse.
Naiteks direktiivi artikli 4 16ike 1 punkti a ja méaruse artikli 8 1dike 1 punkti a kohaselt ei registreerita
kaubamarki voi tunnistatakse tiihiseks registreeritud kaubamirk, kui see on identne varasema
kaubamargiga ning kui kaubad ja teenused, mille osas kaubamairki taotletakse voi see registreeriti, on
identsed nendega, mille osas kaitstakse varasemat kaubamarki. Segiajamise oht tekib direktiivi artikli 4
ldike 1 punkti b ja méadruse artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt, kui esineb sarnasus varasema
kaubamaérgiga ning sarnasus varasema kaubamargiga kaitstud kaupade voi teenustega.

60. Ka kaubamairgi loppenuks voi tithiseks tunnistamise pohjustele saab 16puks tugineda tinu sellele, et
on dra ndidatud kaubamirgiga holmatud kaubad ja teenused, ning tédnu sellele saavad siseriiklikud
ametid vastavalt direktiivi artiklile 13 ja ithtlustamisamet vastavalt méaruse artiklitele 51-53 piirata
kaubamargi loppenuks voi tithiseks tunnistamist ainult nende kaupade ja teenustega, mille suhtes neid
pohjuseid tuleb kohaldada.

61. Neljandaks peab registreerimine aitama nii liidu kui ka liikmesriikide o6iguse osas kaasa
diguskindlusele ja heale haldusele.?

62. Naiteks eespool viidatud kohtuotsuses Sieckmann noudis Euroopa Kohus l6hnamérgi
registreerimiseks, et direktiivi 89/104 artiklis 2 ja méiruse artiklis 4 noutud téhise graafiline kujutus
oleks selge, tdpne, iseenesest tdielik, kergesti ligipddsetav, moistetav, pisiv, tiheselt tdlgendatav ja
objektiivne, nii et seda oleks voimalik tipselt identifitseerida.*

63. Need néuded teenivad kahte tipset eesmirki. Uhelt poolt peavad pidevad ametiasutused selgelt ja
tipselt teadma, millised tdhised moodustavad kaubamairgi, et nad saaksid tdita oma kohustusi, mis on
seotud registreerimistaotluste eelkontrolliga ning oige ja tdpse kaubamairgiregistri avaldamise ja
pidamisega.

64. Euroopa Kohus néuab, et siseriiklikud ametid ja ithtlustamisamet kontrolliksid rangelt, pohjalikult
ja tdielikult pohjuseid, mille alusel voib registreerimisest keelduda, et tagada, et kaubamérke ei
registreeritaks pohjendamatult.” Naiteks eristumise voi mitteeristumise hindamise puhul nouab
Euroopa Kohus, et analiiiisitaks konkreetselt iga kaupa voi teenust, mille osas registreerimist
taotletakse,” ning kui pddev ametiasutus keeldub kaubamirgi registreerimisest, peab otsus olema
pohimétteliselt pohjendatud iga kauba voi teenuse osas.” Need nouded on digustatud kontrolli laadi
seisukohast, sest ennekoike on tegemist eelkontrolliga, samuti direktiivi artiklites 2 ja 3 ning méadruse
artiklites 4 ja 7 nimetatud registreerimist takistavate asjaolude arvu ja iiksikasjaliku laadi tottu. Lisaks
on need nouded odigustatud, vottes arvesse suurt hulka mitmesuguseid oiguskaitsevahendeid, mis on
taotlejate kdsutuses, kui pddevad ametiasutused keelduvad kaubamairgi registreerimisest. Nagu
Euroopa Kohus hiljuti meenutas, peab see kohustus voimaldama tagada taotlejatele antud odiguste
tohusa kohtuliku kaitse.

22 — Eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann (punkt 37).
23 — Ibidem (punktid 46-55).
24 — Vt eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland (punkt 123 ja seal viidatud kohtupraktika).

25 — Vt 15. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-239/05: BVBA Management, Training en Consultancy (EKL 2007, lk I-1455, punkt 31 ja seal
viidatud kohtupraktika).

26 — 18. mirtsi 2010. aasta miirus kohtuasjas C-282/09 P: CFCMCEE vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2010, lk 1-2395, punkt 37 ja seal
viidatud kohtupraktika) ning néukogu 20. detsembri 1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1;
ELT erivdljaanne 17/01, 1k 146) artikli 7 loike 1 punkti b osas eelkoige 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-468/01 P-C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2004, Ik 1-5141, punkt 36).

27 — Eespool viidatud kohtumazirus CFCMCEE vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).
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65. Teiseks peavad ettevotjad saama selgelt ja tépselt teada toimunud registreerimistest ning praeguste
voi tulevaste konkurentide esitatud registreerimistaotlustest, saades niimoodi asjakohast informatsiooni
kolmandate isikute diguste kohta.

66. Seejarel kohaldas Euroopa Kohus neid noudeid vérvi, virvikombinatsiooni®® ja helide®
registreerimiste suhtes.

67. Neid eesmirke ei ole kindlasti voimalik saavutada ja nendel nouetel ei ole kasulikku moju, kui
kaupu ja teenuseid, millele taotleja kaitset taotleb, ei ole voimalik selgelt identifitseerida. Nagu rohutas
kohtujurist Léger eespool viidatud kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte esitatud
ettepaneku punktis 63, on kaks kaubamairgi registreerimise lahutamatut osa, mis voimaldavad maérata
kindlaks kaubamairgiga tagatava kaitse tdpse eseme, esiteks tahis ning teiseks kaubad ja teenused, mida
see tdhis peab tdhistama.

68. Seepdrast ei saa ndudeid, mis on kehtestatud 16hna- voi helitdhise graafilise kujutise osas, otseselt
ile kanda kaupade vdi teenuste identifitseerimisele. On selge, et visuaalselt iseenesest mittetajutava
tiahise graafiline kujutis tostatab probleeme, mis erinevad probleemidest, mida kohtame kaupade ja
teenuste sonalise kirjelduse raames.

69. On ilmne, et see kirjeldus peab olema selge ja tépne, et pidevad ametiasutused ja ettevotjad saaksid
need kaubad voi teenused identifitseerida tipselt. See selgus ja tipsus eeldavad moistagi, et kasutatud
viljendid oleksid moistetavad ega oleks mitmetitdlgendatavad.

70. Seepdrast ei saa me riskida sellega, et piirame tunduvalt kaitset, mille kaubamairk selle omanikule
tagab, noudes sellelt omanikult, et ta laskuks iga asjaomase kauba ja teenuse puhul iiksikasjadesse.

71. Nende nouete rahuldamiseks on minu arvates kaks voimalust.

72. Esimene seisneb selles, et loetletakse konkreetselt koik kaubad ja teenused, millele taotleja kaitset
taotleb. Kohtupraktika kohaselt tuleb seda identifitseerimist muidugi moista nii, et see holmab kaupu
voi teenuseid, mis kuuluvad konkreetselt nimetatud kaupade ja teenuste koostisesse voi iilesehitusse —
niiteks eraldatavad detailid — voi on nende viimastega otseselt seotud.®

73. Tuleb siiski tunnistada, et konkreetne loetlemine voib osutuda keeruliseks, vottes arvesse teatavate
kaupade voi teenuste variantide ddrmist mitmekesisust, ning voib isegi tunduvalt piirata kaitset, mille
kaubamairk selle omanikule tagab. Registreeritud kaubamérgi omanikult ei saa néuda, et ta esitaks uue
registreerimistaotluse iga kord, kui ta varieerib kaupa, mille osas on tal kaubamairk, muutes niiteks
minimaalsetes kogustes selle koostist voi adresseerides selle teistele isikukategooriatele. Isik, kellele
kuulub registreeritud kaubamérk kehapiima osas, peaks saama seda varieerida soltuvalt sellest, kas see
on moeldud viikelastele voi tdiskasvanutele, ilma et peaks esitama uusi registreerimistaotlusi.

74. Seepirast seisneb teine voimalus — mille puhul ei nouta koikide asjaomaste kaupade ja teenuste
eraldi loetlemist — selles, et identifitseeritakse baaskaubad ja -teenused, nii et pddevad ametiasutused
ja ettevotjad saaksid tdpselt kindlaks teha asjaomaste kaupade ja teenuste peamised objektiivsed
omadused ja tunnused.”

28 — Eespool viidatud kohtuotsuses Libertel leidis Euroopa Kohus, et kuigi oranz virv on ainult asjade omadus, voib see seoses kauba voi
teenusega olla tahis (punkt 27). Seda kohtupraktikat kinnitas Euroopa Kohus 24. juuni 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-49/02: Heidelberger
Bauchemie (EKL 2004, lk 1-6129, punkt 23) véirvikombinatsiooni osas.

29 — Vt 27. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-283/11: Shield Mark (EKL 2003, 1k I-14313), mis kasitleb 14 helimirgi registreerimist, millest
11 esimese motiiviks on L. van Beethoveni muusikateose ,Fiir Elise” esimesed noodid ja kolme viimase motiiviks ,le chant d’'un coq”.

30 — Eespool viidatud kohtuotsus Ansul (punktid 41-43).
31 — Kohtujuristi kursiiv.
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75. See kriteerium peaks voimaldama teha vastavalt rakendusmaéruse eeskirja 2 ldikele 2 objektiivselt
kindlaks kaupade olemuse. Lisaks peaks see vdoimaldama péddevatel ametiasutustel ja ettevotjatel teha
kindlaks samasugused kaubad, mida voidakse kaubamairgiga kaitsta. Mulle néib, et see siisteem — mida
kohaldatakse juba kaupade tolliklassifikatsiooni valdkonnas — vastab selguse ja tdpsuse eesmaérkidele,
piiramata kaitset, mis tuleb registreeritud kaubamargi omanikule tagada.

76. Naiteks peaks registreerimistaotlus vastama nendele nouetele, kui taotleja taotleb kaitset
svalgustuskiiiinaldele”. See viljend peaks holmama kiitinlaid voi sarnaseid tooteid, millel on samad
pohiomadused nagu baaskaubal, st need peavad koosnema tahist ja kiiinlavahast. Selles ndites on
seevastu hiddavajalik tapsustada selle kauba sihtotstarvet, nii et paddevad asutused ja ettevotjad saaksid
eristada ,valgustuskiiiinlaid” ,siiiitekiitinaldest”, mida kasutatakse autotdostuses.

77. See todlgendus on kooskolas eespool viidatud otsusega, mille Euroopa Kohus tegi kohtuasjas
Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte ja mis kasitleb kaubamérgi registreerimist jaemiiligiteenuste
valdkonnas. Nimetatud kohtuasjas ndudis Euroopa Kohus toesti, et taotleja tédpsustaks kaubad voi
kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud, kasutades selleks nditeks niisuguseid selgitusi nagu
sehitus-, kodu-, aiandus- ja muude tarbekaupade jaemiiiik

[*] ,do-it-yourself” sektorile [**]”. Euroopa Kohtu silmis vdimaldab niisugune tipsuse tase hinnata
nende kaupade voi teenuste identsust voi sarnasust, mille osas kaubamairki taotletakse voi see juba
registreeriti, ilma et see teave piiraks tunduvalt kaubamirgile tagatud kaitset.**

78. Igal juhul tuleb noutavat selgust ja tdpsust hinnata igal tiksikul juhtumil eraldi, vottes arvesse kaupu
voi teenuseid, millele taotleja kaitset taotleb, iikskoik kas kaubamirk on siseriiklik voi ithenduse
kaubamark.

79. Koikidest esitatud pohjendustest ldhtudes arvan seega, et direktiivi ja maarust tuleb toélgendada nii,
et nende kaupade voi teenuste identifitseerimine, millele taotleja kaitset taotleb, peab vastama piisava
selguse ja tdpsuse nouetele, et padevad ametiasutused ja ettevotjad saaksid tdpselt kindlaks teha
kaubamargiga tagatava kaitse ulatuse.

80. Neid noudeid on voimalik tdita, loetledes konkreetselt koik kaubad ja teenused, millele taotleja
kaitset taotleb. Neid on voimalik tdita ka nii, et identifitseeritakse baaskaubad ja -teenused, mis
voimaldavad pddevatel ametiasutustel ja ettevotjatel teha kindlaks asjaomaste kaupade ja teenuste
peamised objektiivsed omadused ja tunnused.

C. Nizza klassifikatsiooni klasside pdiste kasutamine

81. Oma teises kiisimuses kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtult, kas direktiiviga on
vastuolus, kui siseriikliku kaubamaérgi taotleja viitab Nizza klassifikatsiooni klasside piistes toodud
tldnimetustele, et identifitseerida kaubad voi teenused, millele ta kaitset taotleb.

82. Nagu ma markisin, on Nizza klassifikatsioon praktiline vahend ja klasside pdistel ei ole iseenesest
mingit sisulist vadartust. Miski ei takista siiski taotlejal identifitseerimast neid kaupu vdi teenuseid,
kasutades neid klasside pdistes toodud ildnimetusi. Sellegipoolest on hédavajalik, et see
identifitseerimine vastaks selguse ja tdpsuse nduetele. Iga iiksikut juhtumit on aga vaja hinnata eraldi.

32 — Kohtujuristi kursiiv.
33 — Idem.
34 — Eespool viidatud kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (punktid 50 ja 51).
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83. Tuleb tunnistada, et moned nendest {ildnimetustest on iseenesest piisavalt selged ja tdpsed ning
voimaldavad péadevatel ametiasutustel ja ettevotjatel teha kindlaks kaubamargiga tagatud kaitse ulatuse.
Nii on see niiteks nimetustega ,seebid” voi ,kahvlid ja lusikad”, mis on voetud vastavalt Nizza
klassifikatsiooni klasside 3 ja 8 paistest.

84. Seevastu teised iildnimetused ei vasta nendele nduetele ning annavad teavet iiksnes valdkonna
kohta, kuhu kaubad ja teenused pohimotteliselt kuuluvad.® Naiteks iilldnimetused, mis on toodud
Nizza klassifikatsiooni klassides 37 (,Ehitustegevus, remont, paigaldust66d”) ja 45 (,kolmandate isikute
poolt tksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused”), on
liiga tldised ning holmavad kaupu ja teenuseid, mis on liiga mitmekesised, et need sobiksid
kaubamargi algse funktsiooniga. Ilma muude tidpsustusteta ei voimalda need péddevatel ametiasutustel
tdita oma kohustusi, mis on seotud registreerimistaotluste eelneva analiilisimisega, ning ettevotjatel
tapselt teada saada tehtud registreerimistest voi nende tegelike voi potentsiaalsete konkurentide
esitatud registreerimistaotlustest. Sellepdrast noudiski Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses
Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte, et taotleja tdpsustaks kaupu ja kaupade liike, mis on nende
teenustega seotud, margetega, mida ei ole klasside pdistes.

85. Esitatud pohjendustest ldhtudes ndib mulle seega, et direktiivi ja maarust tuleb télgendada nii, et
need ei takista taotlejal identifitseerida kaupu voi teenused, millele ta kaitset taotleb, kasutades Nizza
klassifikatsiooni klasside péistes toodud tildnimetusi, kui niisugune identifitseerimine vastab selguse ja
tdpsuse nouetele.

D. Tolgendus, mille iihtlustamisameti president valis teatises nr 4/03

86. Teatise nr 4/03 III punkti teises loigus on margitud, et ,[iihtlustamisamet] ei ole klassi
tldnimetuste ja pdiste kasutamise vastu seetottu, et need on liiga ebamdirased voi ebaselged”. Lisaks
nditab selle teatise IV punkt, et konkreetse klassi pdises toodud koikide iildnimetuste kasutamine
tdhendab iihtlustamisameti arvates taotlust holmata koiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu
ja teenuseid.®® Ka klassipdises toodud teatava iildnimetuse kasutamine puudutab kdiki selle
iildnimetuse alla kuuluvaid kaupu voi teenuseid,” mis on digesti sellesse klassi klassifitseeritud.

87. Oma kolmandas kiisimuses kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt, kas niisugune
tolgendus, mille valis ihtlustamisameti president teatises nr 4/03, on direktiiviga vastuolus.

88. Uhtlustamisamet vottis selle teatise vastu iilesannete raames, mis tal {ihenduse kaubamirki
kasitlevate digusnormide kohaselt on. See ei ole seadusandlik tekst ning sellel ei ole mingit siduvat
oigusjoudu. Tegemist on sisekorraldust reguleeriva aktiga, mille eesmérk on selle teatise I punkti
kohaselt selgitada iihtlustamisameti halduspraktikat. Teatisega nr 4/03 piiiitakse ka tagada
asjaomastele pooltele odiguskindlus, luues selge ja etteaimatava raamistiku selles osas, kuidas ta
tolgendab registreerimistaotluses kasutatud sonastust. See teatis on niisiis pedagoogiline ja selgitav.
Selgitamisfunktsioonist tdeliste digusnormide loomiseni on aga ainult iiks samm. Euroopa Kohus peab
jarelikult kontrollima, kas selle tekstiga on toesti tagatud, et jargitakse madruses sdtestatud noudeid
niisugusena, nagu neid on tolgendanud ka Euroopa Kohus, ja asjaomastele pooltele antud 6igusi.

89. Ma arvan, et kéesoleval juhul ei ole see nii.

90. Esiteks on teatises nr 4/03 valitud télgendus vastuolus médruse raames kehtestatud pohimotetega.

35 — Vt Nizza klassifikatsiooni kasutajajuhend, punkt 1.
36 — Kohtujuristi kursiiv.
37 — Idem.
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91. Rakendusmairuse eeskirja 2 loikes 2 on sidtestatud, et ,[k]aupade ja teenuste loetelu sonastatakse
nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt margitud ja iga kauba vdi teenuse saaks liigitada ainult
tihte Nizza klassifikatsiooni klassi”. Ma teen kaks maérkust. Esiteks on seda nouet raske tiita, kui
tihtlustamisamet ei ole teatise nr 4/03 III punkti teise ldigu kohaselt vastu iildnimetuste ja klasside
pdiste kasutamisele seetottu, et need on liiga ebamddrased voi ebaselged.® Teiseks tuleb viidata Nizza
klassifikatsiooni tolgendavatele markustele, milles on osundatud, et moned kaubad ja teenused voivad
igasuguse selgituse puudumisel kuuluda mitmesse klassi.

92. Teiseks ei taga ithtlustamisameti valitud tolgendus — mida oigusteoorias on nimetatud class-
heading-covers-all’ approach * — sihtotstarbelisuse pohimotte jargimist, sest see ei voimalda tépselt
kindlaks méérata kaubamargi esemelist kohaldamisala.

93. Niisugune tolgendus viib selleni, et taotlejale antakse peaaegu piiramatud ainudigused iihte klassi
kuuluvate kaupade ja teenuste iile. Naiteks kui taotleja toob &ra ainult Nizza klassifikatsiooni klassi 45
péises kasutatud tildnimetused ning taotleb seega kaubamargi registreerimist ,kolmandate isikute poolt
tiksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavate isiklike ja sotsiaalsete teenuste” osas, voib
kaubamairgi registreerimine anda talle ainudiguse kasutada mingit tdhist &drmiselt mitmekesise
teenuste valiku puhul, mis holmab mitte ainult ,kohtumisklubisid” ja ,horoskoopide koostamist”, vaid
ka ,detektiivibiiroosid” ja ,kremeerimisteenuseid”.* Teiste sdnadega viiga palju teenuseid, millel ei ole
esmapilgul eriti palju thist. Niisugusel juhul on kaubamairgiga tagatava kaitse ulatus méadramata,
peaaegu hoomamatu, ning see kahjustab kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse
pohimotteid. Sihtotstarbelisuse pohimotte jargi ei tohi aga kaubamairgi kaitse olla absoluutne.

94. Kolmandaks ei taga niisugune tolgendus kaubamairgi kasutamist direktiivi artikli 10 ja mdaaruse
artikli 15 tdhenduses. Ei ole nimelt ilmne, et kaubamairgi omanik kasutab tdhist seoses koikide
kaupade ja teenustega, millele ta kaitset taotles. Nagu aga rohutas kohtujurist Léger eespool viidatud
kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte esitatud ettepaneku punktis 80, ei ole avalduse
esitamine omaniku o6iguste 16petamiseks sobiv, kui algusest peale on selge, et kaubamairki kasutatakse
ainult teatavate kaupade voi teenuste osas. Lisaks ndib see siisteem olevat vastuolus eesmérkidega,
mida on viljendatud direktiivi pohjenduses 9 ja méédruse pohjenduses 10 ning mille kohaselt néuab
liidu seadusandja, et registreeritud kaubamairke tuleb tegelikult kasutada, voi kui neid ei kasutata, siis
tuleb need l6ppenuks tunnistada. Nagu meenutas Oigesti kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer eespool
viidatud kohtuotsuses Ansul esitatud ettepaneku punktis 42, ei ole kaubamairgiregistrid lihtsalt tahiste
depositooriumid, vaid peavad vastupidi peegeldama toepéraselt reaalsust ja nimetusi, mida ettevotjad
turul kasutavad.

95. Nii et kuigi ihtlustamisameti valitud tolgendus nédib esmapilgul hoélbustavat kaubamaérkide
registreerimist riiklikes registrites, viib see lopuks selleni, et liidus registreeritud ja kaitstud
kaubamarkide ning seega ka nendevaheliste konfliktide koguarv suureneb. Kaugel sellest, et tagada
head haldust, ei voimalda see ka tagada moonutamata konkurentsi turul.

96. Neljandaks ei taga see tdlgendus oiguskindlust. Nagu mirkisid eelkdige Uhendkuningriigi,
Saksamaa, liri ja Prantsuse valitsus oma markustes, on Nizza klassifikatsioon arenev instrument. Selle
klassifikatsiooni kiimnendas redaktsioonis, mis joustub 1. jaanuaril 2012, on muutmata klassipdiste alla
kantud uusi kaupu ja teenuseid.” Me ei saa aga piirata kaubamirgi esemelist kohaldamisala tekstiga,
mida voidakse muuta sedamodda, kuidas turg areneb.

38 — Kohtujuristi kursiiv.

39 — Vt Ashmead, R, ,International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations”, Journal
of Intellectual Property Law & Practice, 2007, kd 2, nr 2, 1k 76.

40 — Vt ka Nizza Klassifikatsiooni klass 37 pdisega ,Ehitustegevus, remont, paigaldustood”, mis holmab ,kahjurite havitamist” voi selle
klassifikatsiooni klass 26 piisega ,Pits ja tikandid; lindid ja paelad; n6obid, haagid ja noopaugud; né6pnoelad, noelad ja vardad; kunstlilled”,
mis holmab ,voltsjuukseid”.

41 — Vt eelkoige Nizza klassifikatsiooni klass 42, millesse kuulub alates 2012. aasta 1. jaanuarist kaheksa tdiendavat teenust.
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97. Jarelikult, ja vottes arvesse koiki neid asjaolusid, leian ma, et teatis nr 4/03 — milles
Gihtlustamisameti president margib esiteks, et iihtlustamisamet ei ole vastu liiga ebamaéraste voi
ebaselgete {ildnimetuste ja klassipdiste kasutamisele, ning teiseks, et nende nimetuste kasutamine
kujutab endast taotlust holmata koiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid — ei
taga selgust ja tdpsust, mida noutakse kaubamargi registreerimiseks, iikskoik kas see on siseriiklik voi
tthenduse kaubamark.

IV. Ettepanek

98. Esitatud pohjendustest ldhtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata eelotsuse kiisimustele,
mille on esitanud The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade
Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks ja edastanud High Court of Justice
(England & Wales), jargmiselt:

1. a) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke
kasitlevate liikmesriikide oigusaktide {htlustamise kohta ja ndukogu 26. veebruari
2009. aasta miarust (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi kohta tuleb tolgendada nii, et
nende kaupade ja teenuste identifitseerimine, millele taotleja kaitset taotleb, peab vastama
piisava selguse ja tdpsuse nouetele, et pidevad ametiasutused ja ettevotjad saaksid tépselt
kindlaks teha kaubamairgiga tagatava kaitse ulatuse.

b) Neid noudeid on voimalik tdita, loetledes konkreetselt koik kaubad ja teenused, millele
taotleja kaitset taotleb. Neid on voimalik tdita ka nii, et identifitseeritakse baaskaubad ja
-teenused, mis vdimaldavad pédevatel ametiasutustel ja ettevotjatel teha kindlaks asjaomaste
kaupade voi teenuste peamised objektiivsed omadused ja tunnused.

2. Direktiivi 2008/95 ja madrust nr 207/2009 tuleb tolgendada nii, et need ei takista taotlejal
identifitseerida kaupu voi teenused, millele ta kaitset taotleb, kasutades nende kaupade ja
teenuste, mille jaoks kaubamairk on registreeritud, ithise klassifikatsiooni klasside pdistes toodud
tildnimetusi, kui niisugune identifitseerimine vastab selguse ja tipsuse nouetele.

3. Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused) presidendi 16. juuni
2003. aasta teatis nr 4/03 (klasside piiste kasutamise kohta tihenduse kaubamairgi taotlustes ja
registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites) — milles ta margib esiteks, et
tthtlustamisamet ei ole vastu liiga ebamédraste voi ebaselgete iildnimetuste ja klassipdiste
kasutamisele, ning teiseks, et nende nimetuste kasutamine kujutab endast taotlust holmata koiki
sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid — ei taga selgust ja tdpsust, mida
nodutakse kaubamargi registreerimiseks, tikskdik kas see on siseriiklik voi tihenduse kaubamark.
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