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EUROOPA KOHTU OTSUS (kiimnes koda)

6. juuli 2017*

Eelotsusetaotlus — Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU — Artikli 3 16ike 1 punkt ¢ —
Siseriiklik sonamiark La Milla de Oro — Registreerimisest keeldumise voi kehtetuse pohjused —
Geograafilise paritolu tahised

Kohtuasjas C-139/16,
mille ese on ELTL artikli 267 alusel Audiencia Provincial de Burgos’e (Burgose provintsikohus,
Hispaania) 15. veebruari 2016. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse
7. martsil 2016, menetluses
Juan Moreno Marin,
Maria Almudena Benavente Cardaba,
Rodrigo Moreno Benavente
versus
Abadia Retuerta SA,
EUROOPA KOHUS (kiitmnes koda),
koosseisus: koja president M. Berger, kohtunikud A. Borg Barthet (ettekandja) ja E. Levits,
kohtujurist: E. Tanchev,
kohtusekretar: ametnik I. Illéssy,
arvestades kirjalikus menetluses ja 16. veebruari 2017. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— J. Moreno Marin, M. A. Benavente Cardaba ja, R. Moreno Benavente esindajad: abogado ]. Garcia
Dominguez ja procurador C. Gutiérrez Moliner,

— Abadia Retuerta SA, esindajad: abogado ].C. Quero Navarro ja abogado D. Pellisé Urquiza ning
procurador J. M. Prieto Casado,

— Euroopa Komisjon, esindajad: T. Scharf, J. Rius ning J. Samnadda,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

ET
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arvestades pdrast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi
ettepanekuta,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kasitleb Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi
2008/95/EU kaubamairke kasitlevate liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (ELT 2008, L 299,
Ik 25) artikli 3 16ike 1 punkti c tdlgendamist.

Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, milles on vastamisi iihelt poolt Juan Moreno Marin,
Maria Almudena Benavente Cardaba ja Rodrigo Moreno Benavente ning teiselt poolt Abadia Retuerta
SA ning mille ese on selle driiihingu poolt kaubamairgi ,El Pago de la Milla de Oro“ registreerimine
veinide jaoks kaubanduslikel, reklaami voi edendamise eesmaérkidel.

Oiguslik raamistik

Liidu éigus
Direktiivi 2008/95 artikli 3 ,Kaubamaérgi andmisest keeldumise voi kaubamairgi tithistamise pohjused”

16iked 1 ja 3 néevad ette jargmist:

“1. Jargmist ei registreerita kaubamairgina ja kui registreerimine on toimunud, siis voib selle kehtetuks
tunnistada:

[...]
b) kaubamirke, millel puudub eristusvoime;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest markidest voi tahistest, mis tdhistavad kaubanduses
sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vaartust, geograafilist péritolu voi kaupade tootmise voi
teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

[...]

3. Kaubamirgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt 16ike 1 punktile b,
¢ voi d, kui kaubamérk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupdeva ja pérast selle kasutamist
omandanud eristatavuse. Lisaks sellele voivad liikmesriigid néha ette, et seda sétet kohaldatakse siis,
kui  eristatavus  tekkis  pédrast registreerimistaotluse  esitamise = kuupdeva  vOi  pérast
registreerimiskuupdeva.”

Noéukogu 26. veebruari 2009. aasta mairuse (EU) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamirgi kohta (ELT

2009, L 78, 1k 1) artikli 7 loike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamirke, millel puudub
eristusvoime.
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Hispaania o6igus

7. detsembri 2001. aasta seaduse nr 17/2001 kaubamirkide kohta (ley 17/2001 de Marcas)
(BOE nr 294, 8.12.2001, lk 45579) artikli 5 ,Absoluutsed keeldumispohjused” 16ike 1 punkt c sdtestab
jargmist:

1. , Jargmisi tdhiseid ei saa registreerida:

[...]

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest markidest voi tdhistest, mis tdhistavad kaubanduses
sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, védrtust, geograafilist pdritolu voi kaupade tootmise voi
teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;”.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

M. A. Benavente Cardaba ja R. Moreno Benavente on Hispaania kaubamirgi La Milla de Oro, mille
registreerimisnumber on nr 2841993 ja millega tdhistatakse veine, omanikud. See kaubamirk anti
J. Moreno Marinile Oficina espanola de patentes y marcas (Hispaania patendi- ja kaubamérgiamet)
23. aprilli 2009. aasta otsusega ning see anti hiljem iile M. A. Benavente Cardabale ja R. Moreno
Benaventele.

Pohikohtuasja hagejad heidavad Abadia Retuertale peamiselt ette, et ta kasutas oma toodetud veinide
etikettidel tdhist ,El Pago de la Milla de Oro“, kusjuures ,la Milla de Oro“ kasutamine voib tekitada
ohu, et tarbijad ajavad segamini M. A. Benavente Cardaba ja R. Moreno Benavente toodetud kaubad
nende kaupadega, mida toodab Abadia Retuerta. Puudutatud isikud ndudsid seega viimaselt 16petada
otsekohe igasugune selle nimetuse kasutamine ning tulevikus sellest hoiduda.

Abadia Retuerta vaidles sellele hagile vastu ja esitas vastuhagi noudega kaubamiark La Milla de Oro
kehtetuks tunnistada. Ta viitis eelkoige, et see kaubamirk kujutab endast geograafilise péritolu tdhist
ja et seega tuleb kohaldada absoluutset registreerimisest keeldumist, mis on ette ndhtud seaduse
17/2001 artikli 5 16ike 1 punktis c.

Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Burgose kaubanduskohus, Hispaania) jattis 29. juuli 2014. aasta
otsusega rahuldamata diguste rikkumist kasitleva hagi, mis temale esimeses astmes esitati, ja Abadia
Retuerta vastuhagi, tunnistades kaubamirgi La Milla de Oro kehtetuks pohjendusel, et see kujutab
endast geograafilise péritolu téhist.

Pohikohtuasja hagejad kaebasid selle otsuse edasi Audiencia Provincial de Burgosele (Burgose
provintsikohus, Hispaania). Nad arvavad, et tdhis ,la Milla de Oro“ ei vasta iihelegi geograafilise
péritolu téhisele, vaid kujutab endast fantaasiatdhist, mis tdhistab, ilma et viidataks konkreetsele
geograafilisele  piirkonnale, kaupu, mida saab iseloomustada nende kuulumise kaudu
luksuskaubamérkide kategooriasse. Nii eksisteerib veinisektoris Alto Douro oru (Hispaania) tdhis
»milla de oro“ koos Rioja (Hispaania) tdhisega ,milla de oro“. Seda téhist kasutatakse ka Madridi linna
(Hispaania) ithe tédnavaosa, kus asuvad poed, milles miitiakse kaupu, mis on kuulsad nende kvaliteedi
poolest, ja iihe teise tdnava, millel asuvad selle linna koige tdhtsamad kunstimuuseumid, tdhistamiseks.

Abadia Retuerta jdéb oma seisukoha juurde ja vididab, et tdhist ,la Milla de Oro“ kasutatakse
veinisektoris sageli selleks, et tdhistada vdga konkreetset geograafilist piirkonda, kus tegutsevad nii
pohikohtuasja hagejad kui ka Abadia Retuerta ning et sellest tulenevalt on tegu geograafilise péritolu
tahisega.
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Eelotsusetaotluse esitanud kohus mairgib, et nimetatud téhis ei tundu endast kujutavat geograafilise
péritolu tdhist, kuna see ei tdhista iihtegi kohta ega topograafilist iseloomustajat. Lisaks on
geograafiliste tdhiste puhul olemas koht, mille nime kasutatakse hiljem kauba péritolu tdhistamiseks.
Kéesoleval juhul on tdhis koostatud vastupidi selleks, et viidata kaupade teatavale kategooriale, mis on
juba konkreetses kohas olemas.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab siiski, et nimetatud tdhist seostatakse konkreetse kohaga, mida
iseloomustab korge kvaliteediga kaupade suur kontsentratsioon. Sarnaselt geograafilistele tdhistele,
milles kauba konkreetset iseloomustajat seostatakse vaadeldava kohaga, seostatakse téhist ,la Milla de
Oro”“ selle kohaga juhul, kui seda iseloomustab kaupade ja nende kogumi kvaliteet.

Neil asjaoludel otsustas Audiencia Provincial de Burgos (Burgose provintsikohus) menetluse peatada ja
esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas direktiivi 2008/95/EU artikli 3 16ike 1 punktis c ette nihtud keelud hélmavad ka sellise tihise
kasutamist, mis viitab teatava kauba voi teenuse omadusele, mis seisneb asjaolus, et selle kauba voi
teenuse pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup voi teenused ise on selles kohas suure
védrtuse ja korge kvaliteediga?

2. Kas sellist laadi tdhist saab kasitada geograafilise péritolu tahisena, arvestades seda, et kaup voi
teenused on alati kontsentreeritud maaratletud kohta?*

Eelotsuse kitsimuste analitiis

Teine kiisimus

Oma teise kiisimusega, mida tuleb analiilisida esimesena, kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus
sisuliselt, kas selline tdhis nagu ,la Milla de Oro“, mis viitab teatava kauba voi teenuse omadusele, mis
seisneb asjaolus, et selle kauba vdi teenuse pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup voi
teenused ise on suure vadrtuse ja korge kvaliteediga, saab kédsitada geograafilise péritolu tédhisena,
samas kui vaadeldavaid kaupu voi teenuseid pakutakse konkreetses fiiiisilises kohas.

Seoses sellega tuleb meelde tuletada, et Euroopa Kohus on otsustanud, et direktiivi 2008/95 artikli 3
l6ike 1 punkt c keelab geograafiliste kohanimede kaubamairgina registreerimise, kui need téhistavad
selliseid kohti, millel on asjaomase avalikkuse jaoks side asjassepuutuvate kaupade kategooriaga voi kui
on moistlik eeldada, et tulevikus voib selline side vilja kujuneda (vt selle kohta kohtuotsus, 4.5.1999,
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punktid 31 ja 37).

Kéesoleval juhul rohutab eelotsusetaotluse esitanud kohus, et ainuiiksi téhisest ,la Milla de Oro“ endast
ei piisa, et tdhistada konkreetset ja kindlaksmédratud geograafilist kohta, millega vaadeldavate veinide
paritolu seostatakse. Nimelt ndhtub Euroopa Kohtu kiasutuses olevast toimikust, et veinisektoris
eksisteerib Ribera del Duero (Hispaania) tdhis ,la Milla de Oro“ koos Rioja (Hispaania) tdhisega ,la
milla de oro”“. Luksuskaupade kategoorias, kui seda tdhist seostatakse Madridi linnaga, siis see tahistab
selle linna iihte tdnavaosa, kuhu on koondunud luksuspoed, kuulsad juveelidrid ja kunstigaleriid.
Marbella (Hispaania) ,La Milla de Oro“ tdhistab selle linna linnaosa, kus asuvad luksuskinnistud ja
korge tasemega restoranid, millel on rikkad ja kuulsad kliendid.

Sellest jareldub, et tdhis ,la Milla de Oro“ tdhistab iihest kiiljest geograafilist piirkonda, mis varieerub
vastavalt sellega kaasneva geograafilise koha nimele ning viitab teisest kiiljest kaupade voi teenuste
kvaliteedi, mis varieeruvad vastavalt selle geograafilise koha nimele, millega seda tdhist seostatakse,
teatavale tasemele.
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Jarelikult peab selle tdhisega kaasnema nimi, mis tdhistab antud geograafilist kohta, selleks et
asjaomaste kaupade voi teenuste geograafilist péritolu oleks voimalik kindlaks teha, kuna viimaseid
iseloomustab voimalus, et nende pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning neil on suur véartus
ja korge kvaliteet.

Jarelikult puudub seos kéesoleval juhul vaadeldava kauba, see on veini ja tdhisele ,la Milla de Oro*
omistatava geograafilise paritolu vahel, kuna asjaomaste kaupade voi teenuste geograafilist péritolu on
voimalik kindlaks teha just nimelt konkreetse geograafilise koha kaudu.

Eespool esitatud kaalutlusi arvestades tuleb teisele kiisimusele vastata, et selline téhis nagu ,la Milla de
Oro“, mis viitab teatava kauba voi teenuse omadusele, mis seisneb asjaolus, et selle kauba voi teenuse
pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup voi teenused ise on selles kohas suure véirtuse
ja korge kvaliteediga, ei voi kujutada endast geograafilise paritolu tdhist, kuna selle téhisega peab
kaasnema geograafilise koha nimi, selleks et oleks voimalik kindlaks teha konkreetset fiiiisilist kohta,
millega seostatakse suure védrtuse ja korge kvaliteediga kaupade voi teenuste ulatuslik pakkumine.

Esimene kiisimus

Oma esimese kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas sellisel téhisel
nagu ,la Milla de Oro“, mis viitab teatava kauba vdi teenuse omadusele, mis seisneb selles asjaolus, et
selle kauba voi teenuse pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup voi teenused ise on selles
kohas suure védrtuse ja korge kvaliteediga, voib olla iseloomustajaid, mille kasutamine kaubamaérgis
voib kujutada endast kehtetuse alust direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti ¢ tdhenduses.

Seoses sellega tuleb meelde tuletada, et valjakujunenud kohtupraktika kohaselt on sellel sittel iildise
huvi eesmirk, mis eeldab, et koik mérgid voi tdhised, mida voidakse kasutada selliste kaupade voi
teenuste tdhistamiseks, mille registreerimist taotletakse, jaetaks koikidele ettevotjatele vabalt kasutada,
selleks et nad saaksid neid kasutada omaenda kaupade samu omadusi kirjeldades. Ainult sellistest
markidest voi tdhistest koosnevaid kaubamirke ei saa seega registreerida, vilja arvatud direktiivi
2008/95 artikli 3 loiget 3 kohaldades (kohtuotsus, 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
EU:C:2004:86, punktid 54 ja 55 ning seal viidatud kohtupraktika).

Peale selle on Euroopa Kohus samuti otsustanud, et kui kaubamairgi registreerimist taotletakse
registreerimistaotluses nimetatud kaupade voi teenuste jaoks, on kiisimus selles, kas kaubamirgi
suhtes saab kohaldada iiht voi teist direktiivi 2008/95 artiklis 3 nimetatud registreerimisest keeldumise
pohjustest, tuleb hinnata iihest kiiljest selle seoses nende kaupade voi teenustega ja teisest kiiljest
seoses sellega, kuidas avalikkus seda tajub. See hinnang tuleb ldbi viia konkreetselt, vottes arvesse koiki
asjassepuutuvaid fakte ja asjaolusid (vt selle kohta kohtuotsused, 8.4.2003, Linde jt, C-53/01-C-55/01,
EU:C:2003:206, punkt 75, ja 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86,
punktid 33 ja 34).

Kéesoleval juhul tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtul koikide asjassepuutuvate faktide ja asjaolude
konkreetse hindamise kiigus kindlaks teha, kas asjaomane avalikkus voib asuda seisukohale, et tdhis
sla Milla de Oro“ iseloomustab sellist kaupa nagu vein, mille pakkumine konkreetses kohas on
ulatuslik, ning see kaup on selles kohas suure véirtuse ja korge kvaliteediga.

Lisaks, eeldusel et eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et selline tdhis, nagu on vaatluse all
pohikohtuasjas, ei erista eelmainitud omadust, tuleb tal veel kontrollida, kas nimetatud téhisel on
eristusvdoime. Nimelt, vastavalt direktiivi 2008/95 artikli 3 loike 1 punktile b ei registreerita voi
voidakse kehtetuks tunnistada, kui need on registreeritud, selliseid kaubamairke, millel puudub
eristusvoime.
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Seoses sellega tuleb meelde tuletada, et méédruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkti b, milles on
korratud direktiivi 2008/95 artikli 3 loike 1 punkti b, kasitlevast véljakujunenud kohtupraktikast
tuleneb, et kaubamairgi eristusvdoime nimetatud sitte mottes tihendab seda, et kaubamérk voimaldab
identifitseerida kaupa, mille jaoks selle registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevotjalt parinevana ja
seega eristada seda kaupa teiste ettevotjate omadest (kohtuotsus, 21.1.2010, Audi vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

Mis puutub kaubamairkidesse, mis koosnevad muu hulgas mérkidest voi téhistest, mida kasutatakse ka
reklaamlausetena, kvaliteeditdhistena voi mis kutsuvad ostma vastava kaubamairgiga tdhistatud kaupa
vOi teenust, siis ei ole nende registreerimine nimetatud kasutamise tottu vilistatud. Selliste
kaubamairkide eristusvoime hindamisel ei kohaldata teiste tdhistega vorreldes rangemaid
hindamiskriteeriume (kohtuotsus, 12.7.2012, Smart Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 25 ja seal viidatud kohtupraktika).

Selles osas on Euroopa Kohus réohutanud, et sonamargi ilistav korvaltdhendus ei vilista, et sonamark
voib siiski tagada tarbijatele sellega tdhistatavate kaupade ja teenuste péritolu. Asjaomane avalikkus
voib sellist kaubamirki samal ajal tajuda nii reklaamfraasina kui ka kaupade voi teenuste
kaubandusliku paritolu tdhisena. Sellest tuleneb, et kui avalikkus tajub seda tdhist kui selle péritolu
médrajat, siis see, et seda tajutakse samal ajal ehk esmajoones reklaamivottena, ei mojuta selle
eristusvoimet (kohtuotsus, 21.1.2010, Audi vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-398/08 P, EU:C:2010:29,
punkt 45, ja kohtumiirus, 12.6.2014, Delphi Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-448/13 P,
avaldamata, EU:C:2014:1746, punkt 36).

Seega, pohikohtuasja asjaoludel peaks eelotsusetaotluse esitanud kohus analiiisima koiki
asjassepuutuvaid fakte ja asjaolusid arvesse vottes, kas asjaomane avalikkus tajub tdhist ,la Milla de
Oro“ — mis viitab teatava kauba voi teenuse omadusele, mis seisneb asjaolus, et selle kauba voi
teenuse pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup voi teenused ise on selles kohas suure
vadrtuse ja korge kvaliteediga — juhtlause voi reklaamivottena, millega voidakse téhistada asjaomase
kauba voi teenuse kaubanduslikku péritolu.

Eespool esitatud kaalutlusi arvesse vottes tuleb esimesele kiisimusele vastata, et selline tdhis nagu ,la
Milla de Oro“, mis viitab teatava kauba voi teenuse omadusele, mis seisneb selles asjaolus, et selle
kauba voi teenuse pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup voi teenused ise on selles
kohas suure vairtuse ja korge kvaliteediga, voivad mitte olla omadused, mille kasutamist kaubamargis
saaks lugeda kehtetuse aluseks direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti c tdhenduses.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kiesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva
asja lks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade
esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kiimnes koda) otsustab:

1. Tihis ,la Milla de Oro“, mis viitab teatava kauba voi teenuse omadusele, mis seisneb sellises
asjaolus, et selle kauba voi teenuse pakkumine konkreetses kohas on ulatuslik ning kaup véi
teenused ise on selles kohas suure viirtuse ja korge kvaliteediga, ei saa kujutada endast
geograafilise piritolu tidhist, kuna sellele tihisele tuleb lisada nimi, mis tidhistab geograafilist
ala, selleks et seda saaks lugeda fiiiisiliseks kohaks, millega seostatakse suure viirtuse ja
korge kvaliteediga kauba voi teenuste ulatuslikku pakkumist.
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2. Euroopa Parlamendi ja noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke
kisitlevate liikmesriikide oigusaktide iithtlustamise kohta artikli 3 ldike 1 punkti ¢ tuleb
tolgendada selliselt, et tihisel ,la Milla de Oro“, mis viitab teatava kauba vo0i teenuse
omadusele, mis seisneb asjaolus, et selle kauba v6i teenuse pakkumine konkreetses kohas on
ulatuslik ning kaup voi teenused ise on selles kohas suure viirtuse ja korge kvaliteediga,
voivad mitte olla omadused, mille kasutamist kaubamirgis saaks lugeda kehtetuse aluseks
selle sitte tihenduses.

Allkirjad
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