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W Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

12. juuni 2019*

Eelotsusetaotlus — Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU — Artikli 4 16ike 1 punkt b —
Segiajamise tdendosus — Tervikmulje — Reservatsiooniga registreeritud varasem kaubamiark —
Sellise reservatsiooni moju varasema kaubamairgi kaitse ulatusele

Kohtuasjas C-705/17,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Svea hovritt, Patent- och marknadsoverdomstoleni (Stockholmi
apellatsioonikohus, patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus, Rootsi) 20. novembri 2017. aasta
otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 15. detsembril 2017, menetluses
Patent- och registreringsverket

versus

Mats Hansson,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president E. Regan, kohtunikud C. Lycourgos, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (ettekandja)
ja L. Jarukaitis,

kohtujurist: G. Piruzzella,

kohtusekretdr: C. Stromholm,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— DPatent- och registreringsverket, esindajad: K. Isaksson, M. Nowicka ja M. Ahlgren,

— Euroopa Komisjon, esindajad: K. Simonsson, E. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen ja G. Tolstoy,
arvestades kirjalikku menetlust ja 13. detsembri 2018. aasta kohtuistungil esitatut,

olles 6. mértsi 2019. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: rootsi.

ET
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otsuse

Eelotsusetaotlus kisitleb seda, kuidas tuleb tdlgendada Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri
2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liikkmesriikide digusaktide {ihtlustamise kohta
(ELT 2008, L 299, lk 25) artikli 4 16ike 1 punkti b.

Taotlus on esitatud Patent- och registreringsverketi (intellektuaalomandi amet, Rootsi, edaspidi ,PRV*)
ja Rootsi kodaniku Mats Hanssoni vahelises vaidluses seoses keeldumisega registreerida sonamark
»ROSLAGSOL" riigisisese kaubamargina.

Oiguslik raamistik

Liidu éigus
Direktiivi 2008/95 pohjendused 4, 6, 8, 10 ja 11 olid sonastatud jargmiselt:

»(4) Tundub, et ei ole vaja votta ette liikmesriikide kaubamaérke kisitlevate digusaktide tdaiemahulist
tihtlustamist. Piisab sellest, kui ithtlustamisel piirdutakse nende siseriikliku oiguse sétetega, mis
mojutavad siseturu toimimist koige otsesemalt.

[...]

(6) Liikmesriikidele peaks jadma vabadus maédratleda registreerimise teel omandatava kaubamargi
registreerimise, 10ppenuks tunnistamise ja tithiseks tunnistamise kord. Néiteks voivad liikmesriigid
madrata kindlaks kaubamairgi registreerimise ja tiithiseks tunnistamise vormi, otsustada, kas
varasematele oOigustele tuleks toetuda registreerimiskorra voi tithiseks tunnistamise korra voi
molema puhul ning, kui nad lubavad varasematele oigustele toetuda registreerimiskorra puhul,
otsustada, kas kasutada vaidlustamismenetlust voi ametiillesande korras ldbivaatamist voi
molemat. [...]

[...]

(8) Kéesoleva digusaktide ithtlustamise eesmirkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamérkide
omandamise ja valdamise tingimused oleksid tildiselt koigis lilkmesriikides identsed. [...]

[...]

(10) Kaupade ja teenuste vaba liikumise soodustamiseks on ddrmiselt oluline, et koigi liikmesriikide
oigussiisteemidega tagataks registreeritavatele kaubamaérkidele samasugune kaitse. See ei tohiks
siiski takistada liikmesriike pakkumast omal valikul ulatuslikumat kaitset neile kaubamarkidele,
millel on viljakujunenud maine.

(11) Registreeritud kaubamairgi eesmirk on eelkoige tagada kaubamaérk kui péritolutdhis ning sellega
antav kaitse peaks olema absoluutne, kui mark ja tdhis ning kaubad voi teenused on identsed.
Kaitse peaks kehtima ka siis, kui mérk ja tdhis ja kaubad voi teenused on sarnased. Segiajamise
toendosuse tottu peab maidratlema sarnasuse mdiste. Sellise kaitse eritingimus on tdendoline
segiajamine, mille hindamine peaks soltuma mitmest asjaolust ja eelkodige kaubamaérgi tuntusest
turul, seostest, mis voivad tekkida kasutatava voi registreeritud tdhisega, ning kaubamadrgi ja
tahise ja identifitseeritud kaupade voi teenuste vahelise sarnasuse ulatusest. Segiajamise
toendosuse kindlakstegemise moodused ja eelkdige tdendite esitamise kohustus tuleks paika
panna siseriiklike protseduurireeglitega, mille kohaldamist kéesoleva direktiivi sédtted ei tohiks
piirata.”
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Direktiivi 2008/95 artikli 3 1oike 1 punktis ¢ oli sétestatud:

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

[...]

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest mirkidest voi tiahistest, mis tdhistavad kaubanduses
liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vdartust, geograafilist paritolu voi kaupade tootmise voi teenuste
pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi®.

Nimetatud direktiivi artikli 4 16ike 1 punktis b oli sitestatud:

»1. Kaubamarki ei registreerita ja kui see on registreeritud, voib selle tithiseks tunnistada, kui:

[...]

b) identsuse vdi sarnasuse tottu varasema kaubamaérgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamairgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et iildsus voib need omavahel segi
ajada voi tekitada seoseid varasema kaubamaérgiga.”

Sama direktiivi artikli 5 1dike 1 punkt b oli sonastatud jargmiselt:

»1. Registreeritud kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on 6igus
takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata:

[...]

b) koiki tdhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamaérgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu
kaubamirgiga ja tdhisega kaitstud kaupade voi teenustega esineb risk, et iildsus voib need
omavahel segi ajada; esineb risk, et see voib tekitada seoseid kaubamargi ja tdhise vahel.”

Direktiivi artikli 6 16ike 1 punktis b oli ette ndhtud:

»1. Kaubamédrk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kiigus:

[...]

b) tdhiseid, mis niitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, viirtust, geograafilist pdritolu, kaupade
tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi®.

Direktiiv 2008/95 on alates 15. jaanuarist 2019 tunnistatud kehtetuks Euroopa Parlamendi ja néukogu
16. detsembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamaérke kisitlevate liikmesriikide digusaktide
tihtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1), mis joustus 12. jaanuaril 2016. Arvestades pohikohtuasjas
kasitletava registreerimistaotluse esitamise kuupédeva, tuleb kéesolevat eelotsusetaotlust siiski
analiitisida direktiivi 2008/95 sitteid silmas pidades.
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No6ukogu 26. veebruari 2009. aasta mairuse (EU) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamirgi kohta (ELT
2009, L 78, Ik 1) artikli 37 1oikes 2, millega asendati néukogu 20. detsembri 1993. aasta mairuse (EU)
nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146) artikli 38
16ige 2, mille sdnastus on identne, oli sdtestatud:

»Kui kaubamark sisaldab elementi, mis ei ole eristav, ja kui selle elemendi sisaldumine voiks tekitada
kahtlusi kaubamaérgiga pakutava kaitse ulatuse kohta, voib [Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
(EUIPO)] esitada konealuse kaubamairgi registreerimiseks tingimuse, et taotleja peab kinnitama, et ta
loobub ainudigusest sellisele elemendile. Oigustest loobumine avaldatakse olenevalt asjaoludest kas
koos [Euroopa Liidu] kaubamérgi taotlusega voi registreerimisega.”

Euroopa Parlamendi ja noukogu 16. detsembri 2015. aasta miadrusega (EL) 2015/2424, millega
muudetakse ndéukogu maiirust (EU) nr 207/2009 ja komisjoni miarust (EU) nr 2868/95 (millega
rakendatakse néukogu maiirust (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta) ning tunnistatakse
kehtetuks komisjoni miirus (EU) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate 16ivude kohta
(kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, lk 21), tunnistati midruse nr 207/2009
artikli 37 16ige 2 kehtetuks.

Rootsi éigusnormid

Varumirkslageni (2010:1877) (2010. aasta seadus nr 1877, mis késitleb kaubamirke (edaspidi
»2010. aasta seadus®)) I peatiikki kuuluva § 6 kohaselt annab registreeritud kaubamérk selle omanikule
kasutamise ainudiguse.

Konealuse 2010. aasta seaduse § 10 esimese 16igu punkt 2 néeb ette, et registreeritud kaubamargiga
antud ainudigusest tuleneb, et omanikul on 6igus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast
kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata koiki téhiseid, kui identsuse voi sarnasuse tottu
kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu kaubamirgi ja tdhisega holmatud kaupade voi
teenuste vahel on tdendoline, et avalikkus voib need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus
holmab ka toendosust, et tihise kasutajat seostatakse kaubamairgi omanikuga.

Nimetatud 2010. aasta seaduse II peatiikki kuuluvas § 5 on sitestatud, et iiks kdesolevas peatiikis
satestatud registreerimise iildtingimustest on see, et kaubamirk peab registreerimiseks olema sellega
holmatavaid kaupu voi teenuseid eristav.

Asjaomase 2010. aasta seaduse II peatiikki kuuluva § 8 esimese 16igu punktis 2 on sitestatud, et
kaubamérki ei registreerita varasema kaubamairgiga esineva sarnasuse tottu ja asjaomaste
kaubamairkidega tdhistatud kaupade voi teenuste vahelise sarnasuse tottu, kui on tdendoline, et
avalikkus voib need omavahel segi ajada; segiajamise toendosus holmab ka tdendosust, et kaubamargi
kasutajat seostatakse registreeritud kaubamargi omanikuga.

Rootsi 2010. aasta seaduse II peatiikki kuuluva § 12 esimeses 16igus on sitestatud, et kui kaubamark
sisaldab elementi, mida iseseisvalt ei ole lubatud registreerida, ja kui esineb ilmne tdendosus, et
registreerimine voib tekitada ainudiguse ulatuse suhtes ebakindlust, voidakse jitta see element
registreerimise ajal vastava reservatsiooniga kaitse alt vilja.

Paragrahvi 12 teises ldigus on sitestatud, et kui hiljem konealune element vastab registreerimise

tingimustele, siis lubab see site registreerida kas asjaomase elemendi voi kaubamirgi tervikuna uue
registreerimistaotluse raames ja ilma sellise reservatsioonita.
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Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Rootsi dritthing Norrtelje Brenneri Aktiebolag registreeris 2007. aastal 15. juuni 1957. aasta mairkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe
(uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 kuuluvate alkoholjookide jaoks jargmise riigisisese
sona- ja kujutismargi (edaspidi ,varasem kaubamark®):

¥4

ﬁmﬁbl e
T o)

ig. 1.

Kaubamairk registreeriti reservatsiooniga, milles on margitud: ,registreering ei anna ainudigust
sonaithendile ,Roslagspunsch®. Nimetatud marke sissekandmist noudis PRV varasema kaubamérgi
registreerimise tingimusena, kuna sona ,Roslags” viitab teatavale Rootsi piirkonnale ja sona ,Punsch”
kirjeldab tihte konealuse registreeringuga holmatavat kaubaartiklit.

M. Hansson palus oma 16. detsembri 2015. aasta taotluses PRV-l registreerida sonaline téhis
»ROSLAGSOL® riigisisese kaubamairgina Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade, eelkdige
alkoholivabade jookide ja olle jaoks.

PRV liikkas 14. juuli 2016. aasta otsusega registreerimistaotluse selle tdhise ja varasema kaubamaérgi
segiajamise tdendosuse tdttu tagasi. PRV nentis, et vastandatud tdhised algavad kirjeldava sdnaga
»Roslags“. Asjaolu, et need sisaldasid ka muid sdénaiithendeid voi kujutiselemente, ei vihenda sugugi
sarnasust, sest sonaithend ,Roslags“ on nende kahe tdhise domineeriv element. Peale selle holmavad
asjaomased tdhised identseid voi sarnaseid kaupu, mida voidakse turustada sama mitigivorgustiku
kaudu ja mis vdivad olla suunatud samale klientuurile.

ECLIL:EU:C:2019:481 5
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M. Hansson esitas selle otsuse peale Patent- och marknadsdomstolenile (patendi- ja kaubanduskohus,
Rootsi) kaebuse, viites, et konealuste tdhiste segiajamise toendosus puudub. Mis puutub mojusse,
mida varasema kaubamairgiga seotud reservatsioon avaldab asjaomase kaebuse tulemusele, siis viitis
PRV konealuses kohtus, et kaubamairgi elemendil, mis reservatsiooni alusel ei ole kaitsega holmatud,
pohimotteliselt eristusvdoime puudub. Kiesoleval juhul registreeriti varasem kaubamairk sellise
reservatsiooniga pohjusel, et nimetatud kaubamirk sisaldab geograafilist piirkonda tdhistavat
kirjeldavat sona ,Roslags”.

PRV otsustuspraktika kiisimuses, kas geograafilised nimed on eristavad, on aga vahepeal muutunud,
eelkoige rakendades 4. mai 1999. aasta kohtuotsuse Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97,
EU:C:1999:230) punktides 31 ja 32 esitatud seisukohti. Niiid on sdona ,Roslags“ voimalik iseseisva
kaubamargina registreerida ning sellel on asjaomaste kaupadega seoses eristusvoime, mistottu see voib
varasemast kaubamadrgist jddvas tervikmuljes lausa domineerida. Nii ndhtub vastandatud téhiste
igakiilgse hindamise pohjal, et asjaomasele avalikkusele voib iihise elemendi ,Roslags® tottu jaada
mulje, et nende tdhistega holmatud kaupadel on sama kaubanduslik paritolu.

Patent- och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus), olles tuvastanud, et segiajamise
toendosus puudub, rahuldas vastupidi PRV kaitstud seisukohale M. Hanssoni néude ja andis loa tema
tahis kaubamairgina registreerida. Konealune kohus toi ka vilja, et reservatsioonist hoolimata tuleb
kaubamarki kuuluvaid sonu segiajamise toendosuse hindamisel arvesse votta, kuna need vodivad
avaldada moju varasemast kaubamirgist jadvale tervikmuljele ning seega selle kaubamairgi kaitse
ulatusele. Konealuse kohtu seisukoha pohjal on asjaomase reservatsiooni eesmirk tdpsustada, et
varasema kaubamargi registreerimisest tulenev ainudigus ei holma reservatsioonis nimetatud sonu kui
selliseid.

PRV esitas esimese astme kohtu otsuse peale Svea hovritt, Patent- och marknadsoverdomstolenile
(Stockholmi  apellatsioonikohus, patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus, Rootsi)
apellatsioonkaebuse.

Nimetatud kohtu sonul on tema arvates direktiivis 2008/95 ja seda kasitlevas kohtupraktikas margitud,
et riigisisese kaubamargi kaitset puudutavad sisulised normid on liidu diguse tasandil pohimotteliselt
taielikult thtlustatud, samas kui menetlusnormid kuuluvad liikmesriikide pédevusse. Seega tekib
kiisimus, kas riigisisene norm, mis lubab reservatsiooni sissekandmist, tuleb lugeda
»>menetlusnormiks“, hoolimata asjaolust, et selle mojul muudetakse kriteeriume, mille alusel
hinnatakse tédhisest jadvat tervikmuljet, millel omakorda pohineb segiajamise tdendosuse hinnang
konealuse direktiivi artikli 4 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Sellega seoses palub ta selgitada, kas seda sitet tuleb — eelkdige Euroopa Kohtu viljakujunenud
praktikat arvestades, milles on ndutud, et segiajamise toendosuse hindamine peab pohinema
tervikmuljel, ja sellel, kuidas tarbija vastavat tdhist tajub, on konealuse tdendosuse hindamisel maarav
roll — tolgendada nii, et reservatsioon voib konealust hinnangut méjutada seeldbi, et varasema
kaubamargi teatav element on registreerimisel sonaselgelt jaetud reservatsiooniga kaitse alt vilja, nii et
sellele elemendile on igakiilgsel hindamisel omistatud vihem oluline kaal, kui sellel oleks olnud vastava
reservatsiooni puudumise korral.

Kui selline lahenemisviis on direktiiviga 2008/95 vastuolus, tekib kiisimus, kas sellega on kooskélas see,
kui reservatsiooni mojul kasitatakse sellega holmatavat elementi nii, et varasema kaubamérgi
registreering seda ei holma ja vastava kaubamirgi kaitse alla see ei kuulu, nii et selle voib vilistada
segiajamise analiiiisist konealuse direktiivi artikli 4 loike 1 punkti b tiahenduses. Eelotsusetaotluse
esitanud kohtu sonul ndib, et EUIPO on seda ldhenemisviisi jarginud méaaruse nr 207/2009 artikli 37
16ike 2 kohaldamisel.
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Lisaks margib konealune kohus, et liikmesriikide kohtute praktika ei ole iihetaoline kiisimuses, milline
on sellise reservatsiooni, nagu on kéesoleval juhul riigisiseses diguses ette nahtud reservatsioon, méju
segiajamise toendosuse analiiiisile konealuse direktiivi artikli 4 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Sellises olukorras otsustas Svea Hovritt, Patent- och marknadsoverdomstolen (Stockholmi
apellatsioonikohus, patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus) menetluse peatada ja esitada
Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas direktiivi [2008/95] artikli 4 loike 1 punkti b tuleb tdlgendada nii, et koikide asjakohaste
tegurite igakiilgset hindamist, mis tuleb segiajamise tdendosuse tuvastamisel 1ébi viia, voib mojutada
see, kui kaubamairgi registreerimisel on selle iikks element sonaselgelt kaitse alt vilja arvatud, st
kaubamargi registreerimisel on tehtud reservatsioon?

2. Kas juhul, kui vastus esimesele kiisimusele on jaatav, voib reservatsioon mojutada igakiilgset
hindamist nii, et pddev ametiasutus votab kaubamairgi konealust elementi kill arvesse, kuid
omistab sellele vihem kaalu, mistottu seda ei peeta eristavaks, isegi kui see element on varasemas
kaubamargis de facto eristav ja domineeriv?

3. Kas juhul, kui vastus esimesele kiisimusele on jaatav ja teisele kiisimusele eitav, voib reservatsioon
ikkagi mingil muul viisil igakiilgset hindamist méjutada?”

Eelotsuse kiisimuste analitiis

Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma eelotsuse kiisimustes, mida tuleb analiiiisida koos,
sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2008/95 artikli 4 ldéike 1 punkti b tuleb tolgendada nii, et sellega on
vastuolus riigisisene oigusnorm, milles on néhtud ette voimalus teha reservatsioon, mille tulemusel
jaetakse mitmeosalise kaubamirgi element, mida reservatsioon puudutab, vilja nende tegurite
analiilisist, mis on asjakohased segiajamise tdendosuse tuvastamise seisukohast selle sitte tdhenduses,
voi omistatakse sellele elemendile algusest peale ja piisivalt piiratud kaal vastavas analiiiisis.

Koigepealt olgu margitud, et kaubamérgi peamine iilesanne on tagada tarbijale voi 16ppkasutajale, et
kaubamaérgiga tdhistatud kaup voi teenus on teatavat péritolu, nii et tarbija voi ldppkasutaja saab
konealust kaupa voi teenust voimaliku segiajamiseta eristada muud péritolu kaupadest voi teenustest
(vt selle kohta 16. septembri 2004. aasta kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 23, ja 8. juuni 2017. aasta kohtuotsus W. F. Gozze Frottierweberei ja
Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkt 41).

Direktiiviga 2008/95, mille sdtteid kohaldatakse artikli 1 kohaselt koigi kaupade ja teenustega seotud
kaubamaérkide suhtes, mis on liikmesriigis registreeritud kaubamairgina voi mille registreerimiseks on
esitatud avaldus, tihtlustatakse vastavalt selle pohjendustele 4, 6, 8 ja 10 neid riigisisese diguse sétteid,
mis mojutavad siseturu toimimist koige otsesemalt. Nagu osutatud pdhjendustes on margitud, on
aarmiselt oluline, et koigi liikmesriikide digussiisteemidega tagataks registreeritavatele kaubamaérkidele
samasugune kaitse ja et registreeritud kaubamérkide omandamise tingimused oleksid tldiselt koigis
liilkmesriikides identsed, jéttes samas viimastele vabaduse médratleda muu hulgas kaubamairkide
registreerimise kord.

Sellega seoses on direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 punktis b sdtestatud, et registreeritud kaubamark
annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on nimelt digus takistada koiki kolmandaid
isikuid kasutamast kaubandustegevuse kiigus ilma tema loata koiki tdhiseid, mille identsuse voi
sarnasuse tottu kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu kaubamadrgiga ja tdhisega kaitstud
kaupade voi teenustega esineb toendosus, et avalikkus voib need omavahel segi ajada, mis holmab ka
toendosust, et tahist seostatakse varasema kaubamargiga.
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Direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 1 punktis b on aga sétestatud, et kaubamarki ei registreerita ja kui see
on registreeritud, voib selle tithiseks tunnistada, kui identsuse voi sarnasuse tdttu varasema
kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tdttu varasema kaubamairgiga kaitstud kaupade voi
teenustega on tdendoline, et avalikkus voib need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid varasema
kaubamadrgiga.

Nimetatud sdtete eesmirk on seega kaitsta varasema kaubamérgi omaniku isiklikke huve ja nendega
tagatakse segiajamise toendosuse esinemise korral kaubamérgi péritolu tdahistamise funktsiooni tditmine
(vt selle kohta 6. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punktid 24-26,
ja 22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 26).

Samas ei pane need sitted ega ka iikski muu direktiivi 2008/95 site liikmesriikidele kohustust voi
keeldu kehtestada oma riigisisestes digusnormides sétteid, mis ndevad ette, et tdhise registreerimisel
kaubamairgina voib lisada reservatsiooni. Konealustes sitetes ei ole ka tdpsustatud, mis on sellise
reservatsiooni moju segiajamise tdendosuse hindamisele konealuse direktiivi tdhenduses.

Neil asjaoludel tuleb noustuda kohtujuristi ettepaneku punktides 22 ja 24 viljendatud seisukohaga, et
liilkmesriikidel on vabadus ndha riigisiseses oOiguses ette sdtted, millega lubatakse reservatsioonide
lisamine tdhiste kaubamaérkidena registreerimise ajal, olgu need mirked tehtud taotleja vabatahtlikule
avaldusele tuginedes voi registreerimiseks padeva riigisisese ametiasutuse taotlusel, tingimusel et need
reservatsioonid ei kahjusta direktiivi 2008/95 sitete kasulikku moju ja eelkdige varasemate
kaubamairkide omanikele pakutavat kaitset selliste kaubamaérkide registreerimise vastu, mis vdivad tuua
kaasa segiajamise tdendosuse tarbijate voi loppkasutajate seas.

Selliste reservatsioonide moju ei tohi viia vélja direktiivi 2008/95 pohjenduses 8 ja pohjenduses 10
viljendatud nende eesmairkide kahtluse alla seadmiseni, mis seisnevad selle tagamises, et registreeritud
kaubamargist tuleneva oiguse omandamise tingimused oleksid koigis liilkmesriikides pohimotteliselt
samad ja kaubamarkide kaitse oleks koigi liikmesriikide 6igusnormides samaviairne (vt analoogia alusel
26. aprilli 2007. aasta kohtuotsus Boehringer Ingelheim jt, C-348/04, EU:C:2007:249, punktid 58 ja 59;
19. juuni 2014. aasta kohtuotsus Oberbank jt, C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, punktid 66-67,
ning 22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punktid 30
ja 32).

Kéesoleval juhul on eelotsusetaotluse esitanud kohus toonud vélja kolm riigisiseses diguses ette ndhtud
reservatsiooni voimalikku moju segiajamise tdendosuse analiiiisile direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 1
punkti b tdhenduses. Nimetatud kohtu sonul on esimene riigisisese oiguse tdlgendus selline, et
mitmeosalise kaubamargi element, mille suhtes selline reservatsioon on tehtud, jaetakse segiajamise
toendosuse anallitisist vélja. Nimetatud oOiguse teise tolgenduse kohaselt tuleb sellist elementi
konealuse analiiiisi kontekstis arvesse votta, kuid selle osakaal selles on siiski piiratud, isegi kui
tegemist on selle kaubamargi eristatava ja domineeriva elemendiga. Kolmas télgendus taandub sisuliselt
seisukohale, et seda elementi tuleb nimetatud analiiiisis arvesse votta viisil, mis on kooskolas Euroopa
Kohtu viljakujunenud kohtupraktikas segiajamise toendosuse suhtes kohaldatud pohimotetega.

Siinkohal tuleb tuletada meelde, et direktiivi 2008/95 artikli 4 1dike 1 punkti b tihenduses on
segiajamise toendosus see, kui avalikkus voib arvata, et konealused kaubad ja teenused parinevad
samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt (vt selle kohta 29. septembri
1998. aasta kohtuotsus Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29, ja 8. mai 2014. aasta kohtuotsus
Bimbo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 19 ning seal viidatud
kohtupraktika).

Euroopa Kohtu viljakujunenud kohtupraktika kohaselt soltub segiajamise tdendosuse olemasolu
mitmest tegurist ja eelkdige kaubamairgi tuntusest turul, seostest, mis voivad tekkida kasutatava voi
registreeritud tdhisega, ning kaubamérgi ja téhise ja identifitseeritud kaupade voi teenuste vahelise
sarnasuse ulatusest. Segiajamise tdendosust tuleb seega hinnata igakiilgselt, vottes arvesse koiki
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pohikohtuasjas tahtsust omavaid tegureid (vt selle kohta 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon,
C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 16; 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18, ning 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus adidas ja adidas Benelux,
C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 29).

Nende tegurite hulka kuulub ka varasema kaubamaérgi eristusvoime, mis madrab kindlaks selle kaitse
ulatuse. Nimelt on Euroopa Kohus juba maérkinud, et segiajamise tdendosus on seda suurem, mida
tugevam on kaubamirgi eristusvdoime (vt selle kohta 8. novembri 2016. aasta kohtuotsus BSH vs.
EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika).

Segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine eeldab arvestamist asjaomaste tegurite, nimelt
kaubamarkide ning nendega tdhistatud kaupade ja teenuste sarnasuse, vastastikuse soltuvusega. Nii
voib tdhistatavate kaupade voi teenuste vahese sarnasuse kompenseerida kaubamarkide suur sarnasus
ning vastupidi. Nimetatud tegurite omavaheline soltuvus ilmneb direktiivi 2008/95 pohjendusest 11,
mille kohaselt tuleb sarnasuse moiste madratleda seoses segiajamise tdendosusega (vt selle kohta
29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17, ja 22. juuni
1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19).

Samuti ei vilista kohtupraktika kohaselt tdsiasi, et teatava kaubamairgi eristusvoime on vihene,
segiajamise toendosust eelkoige juhul, kui téhised voi nendega holmatud kaubad voi teenused on
sarnased (vt selle kohta 8. novembri 2016. aasta kohtuotsus BSH wvs. EUIPO, C-43/15 P,
EU:C:2016:837, punkt 63 ja seal viidatud kohtupraktika).

See iildine hinnang peab vastandatud kaubamairkide visuaalset, foneetilist ja voi kontseptuaalset
sarnasust puudutavas osas pohinema nendest jadval tervikmuljel. Segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomase kauba voi teenuse keskmine tarbija kaubamaérke
tajub. Sellega seoses tuleb markida, et keskmine tarbija tajub kaubamaérki tavaliselt tervikuna ega uuri
selle eri detaile (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta kohtuotsus SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528,
punkt 23; 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323,
punkt 25, ja 22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 35).

Vottes arvesse nimetatud pohimotteid ja kéesoleva kohtuotsuse punktides 40-45 viidatud
kohtupraktikat, tuleb koigepealt nentida, et direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 1 punkti b nduetega on
vastuolus riigisiseses oOiguses ette ndhtud reservatsioon, mille tulemusena jdetakse asjaomase
reservatsiooniga holmatud mitmeosalise kaubamirgi element selle kirjeldavuse voi eristusvoime
puudumise tottu eelnimetatud sétte tdhenduses segiajamise tdendosuse olemasolu kindlaks tegemiseks
asjaomaste tegurite analiiiisist vélja.

Selline véljajatmine voib viia ebadige hinnangu andmiseni vastandatud tdhiste vahelisele sarnasusele ja
varasema kaubamairgi eristusvoimele, mis pdddiks direktiivi 2008/95 artikli 4 loike 1 punkti b
tahenduses segiajamise tdendosusele teistsuguse igakiilgse hinnangu andmisega, seda enam, et need
tegurid on vastastikku soltuvad, nagu on osutatud kéesoleva kohtuotsuse punktis 43, ning sellise
vastastikuse soltuvusega, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 41 markis, soovitakse siduda kogu
segiajamise toendosuse hindamine voimalikult tihedalt selle avalikkuse tegeliku tajupildiga.

Mis esiteks puutub vastandatud téhiste sarnasuse hindamisse, siis olgu margitud, et see ei saa piirduda
mitmeosalise kaubamairgi iiksnes iithe elemendi arvesse votmisega ning selle vordlemisega teise
kaubamargiga. Selle asemel tuleb vordlemisel hoopis analiiiisida iga vastandatud kaubamarki tervikuna,
arvestades isedranis selle eristavaid ja domineerivaid osi (vt selle kohta 22. oktoobri 2015. aasta
kohtuotsus BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

Seetottu tuleb igal konkreetsel juhul analiiiisida téhise koostisosi ja nende osade osatdhtsust asjaomase

avalikkuse taju seisukohalt, et teha juhtumi konkreetseid asjaolusid arvestades kindlaks téhisest
avalikkuse mallu jadv tervikmulje (vt selle kohta 8. mai 2014. aasta kohtuotsus Bimbo vs. Siseturu
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Uhtlustamise Amet, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punktid 34 ja 36). Seega ei saa ette ja iildistavalt leida,
et vastandatud tdhiste kirjeldavad elemendid tuleb téhise sarnasuse hindamisest vilja jitta (vt selle
kohta 7. mai 2015. aasta kohtuotsus Adler Modemarkte vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-343/14 P, ei
avaldata, EU:C:2015:310, punkt 38).

Mis teiseks puutub varasema kaubamairgi eristusvoimesse, siis ndhtub Euroopa Kohtu praktikast, et
nimetatud eristusvoime kindlakstegemine soltub eelkoige selle kaubamairgi olemuslikest tunnustest,
sealhulgas kaubamirgiga hdlmatud kaupu voi teenuseid kirjeldavate elementide olemasolust voi
puudumisest (vt selle kohta 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, punktid 20, 22 ja 23 ning seal viidatud kohtupraktika).

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 43 markis, tuleb tdhise voimet identifitseerida sellega
holmatavaid kaupu voi teenuseid teatavalt ettevotjalt périnevana hinnata seoses asjaomase tdhise kui
tervikuga ja seega tdhise koigi koostisosadega, nii et varasema kaubamadrgi ithe elemendi viljajatmine
kaubamargi eristusvoime analiiiisist voib avaldada selle kaitse ulatusele moju.

Teiseks tuleb markida, et kdesoleva kohtuotsuse punktides 48-51 kirjeldatud pohjustega sarnastel
pohjustel on samuti konealuse sitte ndouetega vastuolus riigisiseses diguses ette ndhtud reservatsioon,
mis toob algusest peale ja pisivalt kaasa selle, et teatava mitmeosalise kaubamirgi selle
reservatsiooniga holmatav element ei ole eristav, nii et sellel on direktiivi 2008/95 artikli 4 loike 1
punkti b tdhenduses segiajamise tdendosuse analiiiisimisel tiksnes piiratud osakaal.

Siinkohal olgu margitud esiteks, et mitmeosalise kaubamairgi kirjeldavatel, mitte eristavatel voi vahesel
madral eristavatel elementidel, olgu need pohikohtuasjas kasitletava reservatsiooniga sarnase
reservatsiooniga holmatud voi mitte, on tdhiste sarnasuse analiiiisis tildiselt vihesema kaaluga kui
suurema eristusvoimega elemendid, millel on ka suurem voéime domineerida sellest kaubamaérgist
jadvat tervikmuljet (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta kohtuotsus SABEL, C-251/95,
EU:C:1997:528, punkt 23, ja 27. aprilli 2006. aasta kohtuotsus L'Oréal vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-235/05 P, ei avaldata, EU:C:2006:271, punkt 43).

Siiski on Euroopa Kohus juba tidpsustanud, et iga tdhise individuaalne hindamine sellest jadva
tervikmulje kindlaks tegemiseks, nagu on néutud Euroopa Kohtu viljakujunenud kohtupraktikas, tuleb
viia labi vastava juhtumi eriparasid arvestades ning seetdttu ei saa nende suhtes kohaldada tildist laadi
eeldusi (vt selle kohta 8. mai 2014. aasta kohtuotsus Bimbo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 36).

Teiseks, kui varasem kaubamairk ja tdhis, mille registreerimist taotletakse, langevad kokku elemendi
osas, mis on konealuste kaupade ja teenustega seoses vihesel médral eristav voi hoopis kirjeldav, on
tosi, et direktiivi 2008/95 artikli 4 1oike 1 punkti b tdhenduses esineva segiajamise tdendosuse
igakiilgne hindamine ei anna sageli tulemuseks selle tdendosuse tuvastamist. Siiski ndhtub Euroopa
Kohtu praktikast, et sellise segiajamise tdendosuse olemasolu tuvastamine ei saa asjaomaste tegurite
vastastikuse soltuvuse tottu olla ette ja igal juhul vilistatud (vt selle kohta 29. novembri 2012. aasta
kohtumiarus Hrbek vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-42/12 P, ei avaldata, EU:C:2012:765, punkt 63,
ning 8. novembri 2016. aasta kohtuotsus BSH vs. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punktid 48 ja 61—
64).

Eespool toodust ndhtub, et mitmeosalise kaubamirgi reservatsiooniga holmatud elemendile
eristusvoime puudumise ja seetdttu vdhese kaalu omistamine segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel direktiivi 2008/95 artikli 4 loike 1 punkti b tdhenduses voib teatud olukordades vastata
sellele, kuidas asjaomane avalikkus neid téhiseid tajub. Siiski ei ole alust arvata, et see on alati nii igal
konkreetsel juhul, nii et nimetatud moéju omav reservatsioon voib tuua kaasa selliste tdhiste
registreerimise, mis voivad tekitada asjaomases avalikkuses segiajamise tdendosuse selle sitte
tdhenduses.
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Kolmandaks on oluline markida, et kidesoleva kohtuotsuse punktides 46 ja 52 esitatud tolgendust ei sea
kahtluse alla asjaolu, et pohikohtuasjas kasitletava reservatsiooniga holmatav element on riigisisese
diguse alusel ja oma kirjeldava olemuse tottu vélja arvatud registreeritud kaubamargi kaitse alt, nii et
selle arvestamine direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 1 punkti b tdhenduses segiajamise tdendosuse
tuvastamise seisukohast oluliste tegurite arvessevotmisel annab sellele kaitse, mis tal konealuse
direktiivi siisteemis puuduks.

Segiajamise tdendosuse olemasolu tuvastamine tdhendab iiksnes teatava elementide kombinatsiooni
kaitsmist, ilma et kaitstaks sellesse kombinatsiooni kuuluvat kirjeldavat elementi kui sellist (vt
analoogia alusel 15. jaanuari 2010. aasta kohtumaéédrus Messer Group vs. Air Products and Chemicals,
C-579/08 P, ei avaldata, EU:C:2010:18, punkt 73, ja 30. jaanuari 2014. aasta kohtumédirus Industrias
Alen vs. The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, punkt 45). Seetottu ei tohi mitmeosalise
kaubamairgi omanik mingil juhul tugineda iiksnes asjaomase kaubamérgi iihe teatava elemendi
ainuoigusele, olgu see element riigisiseses diguses ette nihtud reservatsiooniga holmatud voi mitte.

Lisaks, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 26 ja 50 markis, on direktiivis 2008/95 ndhtud ette
piisavad kaitsemeetmed, millega tagatakse iihelt poolt, et iiksnes registreerimistaotlusega holmatud
kaupade voi teenuste liiki kirjeldavatest téhistest voi markidest koosnevad tdhised jdetakse direktiivi
artikli 3 loike 1 punkti ¢ alusel registreerimata voi tunnistatakse tiihisteks ning neid saavad muud
ettevotjad seega vabalt kasutada.

Teiselt poolt ndhtub direktiivi artikli 6 ldike 1 punktist b, et tdhise nouetekohane registreerimine
kaubamirgina annab selle omanikule ainudiguse keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kaigus tédhiseid, mis kirjeldavad asjaomaseid kaupu ja teenuseid teatavate
tingimuste jargimise korral (vt selle kohta 4. mai 1999. aasta kohtuotsus Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punktid 25 ja 28; 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus adidas ja
adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punktid 46 ja 47, ning 10. martsi 2011. aasta kohtuotsus
Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139,
punktid 59-62).

Lisaks on oluline lisada, et selline tolgendus on kooskolas kdesoleva otsuse punktis 32 osutatud
direktiivi 2008/95 eesmarkide jargimisega, kuna selle eesmirk on tagada, et registreeritud riigisisese
kaubamargi kaitse segiajamise tdendosuse vastu on tagatud samade kriteeriumide pohjal ja seega koigis
liikkmesriikides itihtmoodi, eelkodige arvestades asjaolu, et mitmes liikmesriigis ei ole nédhtud ette
voimalust registreerida téhiseid kaubamairgina sellise reservatsiooniga ning selliste reservatsioonide
tegemise tingimused ja moju voivad nende liikmesriikide digusnormides varieeruda.

Eespool esitatud kaalutlustest kui tervikust jareldub, et direktiivi 2008/95 artikli 4 1oike 1 punkti b tuleb
tolgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene 6igusnorm, milles on ndhtud ette voimalus teha
reservatsioon, mille tulemusel jdetakse mitmeosalise kaubamérgi element, mida reservatsioon
puudutab, vilja nende tegurite igakiilgsest analiiiisist, mis on asjakohased segiajamise tdendosuse
tuvastamise seisukohast selle sdtte tdhenduses, voi omistatakse sellele elemendile algusest peale ja
plsivalt piiratud kaal vastavas analiiiisis.

Kohtukulud
Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kidesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva

asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade
esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.
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Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke
kasitlevate liikmesriikide oigusaktide iithtlustamise kohta artikli 4 loike 1 punkti b tuleb
tolgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene 6igusnorm, milles on nihtud ette voimalus teha
reservatsioon, mille tulemusel jietakse mitmeosalise kaubamirgi element, mida reservatsioon
puudutab, vilja nende tegurite igakiilgsest analiiiisist, mis on asjakohased segiajamise
toendosuse tuvastamise seisukohast selle sitte tihenduses, voi omistatakse sellele elemendile
algusest peale ja piisivalt piiratud kaal vastavas analiiiisis.

Allkirjad
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