KOHTUOTSUS 22.9.2011 — KOHTUASI C-323/09

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
22. september 2011 *

Kohtuasjas C-323/09,

mille ese on EU artikli 234 alusel High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division’i (Uhendkuningriik) 16. juuli 2009. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,
mis saabus Euroopa Kohtusse 12. augustil 2009, menetluses

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

versus

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud J.-J. Kasel, M. Ilesi¢ (ettekandja),
E. Levits ja M. Safjan,

kohtujurist: N. Jadskinen,
kohtusekretir: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 13. oktoobri 2010. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke méarkusi, mille esitasid:

— Interflora Inc. ja Interflora British Unit, esindajad: R. Wyand, QC, ja barrister
S. Malynicz,

— Marks & Spencer plc, esindajad: G. Hobbs, QC, barrister E. Himsworth, ning
solicitor T. Savvides ja solicitor E. Devlin,

— Portugali valitsus, esindaja: L. Inez Fernandes,

— Euroopa Komisjon, esindaja: H. Krdmer,
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olles 24. mértsi 2011. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kisitleb 21. detsembri 1988. aasta esimese ndukogu direktiivi
89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta
(EUT 1989, L. 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92) artikli 5 ja ndukogu 20. detsemb-
ri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
lk 1; ELT erivéljaanne 17/01, lk 146) artikli 9 tdlgendamist.

Eelotsusetaotlus on esitatud kohtuvaidluses iithelt poolt édritihingute Interflora Inc.
ja Interflora British Unit ning teiselt poolt driithingu Marks & Spencer plc (edaspidi
»M & S”) ja driithingu Flowers Direct Online Ltd vahel. Pédrast kohtuvilise kokkuleppe
sO6lmimist dritthinguga Flowers Direct Online Ltd on p&hivaidluse poolteks hagejad
Interflora Inc. ja Interflora British Unit ning kostja M & S ja vaidlus késitleb internetis
M & S-i reklaamsonumite kuvamist vastusena kaubamargile INTERFLORA vastava-
tele mérksonadele.

Oiguslik raamistik

Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri
2008. aasta direktiiviga 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide 6igus-
aktide iihtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), mis joustus
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28. novembril 2008, ning méarus nr 40/94 tunnistati kehtetuks ndukogu 26. veebruari
2009. aasta mairusega (EU) nr 207/2009 {thenduse kaubamirgi kohta (kodifitseeritud
versioon) (ELT L 78, 1k 1), mis joustus 13. aprillil 2009. Siiski kohalduvad teatavate
faktiliste asjaolude kuupéeva arvestades pohikohtuasjas direktiiv 89/104 ja méairus
nr 40/94.

Kuigi Euroopa Kohus tolgendab jarelikult eelotsusetaotluse esitanud kohtu taotlusel
direktiivi 89/104 ja médrust nr 40/94, tuleb mairkida, et juhul kui viimati mainitud
kohus tugineb pohikohtuasja lahendamisel direktiivi 2008/95 ja madruse nr 207/2009
normidele, siis on Euroopa Kohtu télgendus tilekantav neile uutele digustekstidele.
Pohikohtuasja puhul asjakohastesse sitetesse ei ole sonastuse, konteksti voi eesmér-
gi osas viimati mainitud direktiivi ja médruse vastuvotmisega tehtud thtki sisulist
muudatust.

Direktiivi 89/104 pohjendus 10 sedastab:

sregistreeritud kaubamirgi eesmérk on eelkodige tagada kaubamaérk kui péritolutihis
ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui mérk ja tdhis ning kaubad voi teenused on
identsed; kaitse kehtib ka siis, kui mérk ja tdhis ja kaubad voi teenused on sarnased;
segiajamise toendosuse tottu tuleks madratleda sarnasuse maiste; sellise kaitse eri-
tingimus on tdendoline segiajamine, mille hindamine s6ltub mitmest asjaolust ja eel-
koige kaubamairgi tuntusest turul, seostest, mis voivad tekkida kasutatava voi regist-
reeritud tdhisega, ning kaubamadrgi ja tdhise ja identifitseeritud kaupade voi teenuste
vahelise sarnasuse ulatusest; segiajamise tdendosuse kindlakstegemise moodused ja
eelkdige tdendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protseduurireeglite-
ga, mille kohaldamist kidesoleva direktiivi sitted ei piira”

Maéruse nr 40/94 pohjendus 7 kasutab ligi identset sdnastust.
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Direktiivi 89/104, artikkel 5 , Kaubamairgiga antavad 6igused” sitestab:

»1. Registreeritud kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omani-
kul on 6igus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse kai-
gus ilma tema loata:

a) koiki kaubamairgiga identseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on ident-
sed nendega, mille jaoks kaubamiirk on registreeritud;

b) koiki tdhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamérgiga ning identsuse
v0i sarnasuse tottu kaubamaérgiga ja tihisega kaitstud kaupade voi teenustega on
toendoline, et iildsus vdib need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid kauba-
mérgi ja téhise vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikmesriik sdtestada, et omanikul on 6igus takistada koiki
kolmandaid isikuid tema nousolekuta kasutamast kaubandustegevuse kiigus mis ta-
hes tdhist, mis on identne voi sarnane kaubamairgiga, mis on vilja antud kaupade voi
teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade vdi teenustega, mille jaoks kone-
alune kaubamirk on registreeritud, ja juhul kui selle tihise pohjuseta kasutamine ka-
sutaks ebaoiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi eristatavust voi mainet.

3. Loigete 1 ja 2 alusel voib muu hulgas keelata jargmised toimingud:

a) tdhise kandmine kaupadele v6i nende pakendile;
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b) konealuse tdhisega kaupade pakkumine, turuleviimine voi ladustamine nimeta-
tud otstarbel voi konealuse tihisega teenuste pakkumine voi osutamine;

c) kaupade importimine ja eksportimine konealuse téhise all;

d) tahise kasutamine dridokumentidel voi reklaamides.

Maiéruse nr 40/94 artikli 9 loike 1 punktide a ja b sdnastus vastab sisuliselt direktiivi
nr 89/104 artikli 5 loike 1 sdnastusele. Konealuse artikli 9 16ige 2 vastab nimetatud
artikli 5 16ikele 3. Méaéruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkt c sitestab:

,Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on
oigus takistada koikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kiigus
ilma tema loata:

c) koiki tihiseid, mis on identsed voi sarnased tihenduse kaubamirgiga, seoses kau-
pade voi teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks
ithenduse kaubamirk on registreeritud, kui tthenduse kaubamaérgil on tthendu-
ses maine ja kui konealuse tdhise kasutamine ilma tungiva pohjuseta tihendaks
ithenduse kaubamargi eristusvoime vdi maine drakasutamist voi kahjustamist”
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Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Viitamisteenus ,AdWords”

Kui internetikasutaja sisestab Google’i otsingumootorisse iithe voi mitu sdna, kuvab
otsingumootor lingid, mis néivad neile sdnadele koige paremini vastavat, jérjestatu-
na selle jérgi, kui oluline on nende seos sdnadega. Tegemist on otsingu ,loomulike”
tulemustega.

Lisaks sellele voimaldab Google’i tasuline viitamisteenus ,,AdWords” koikidel ette-
votjatel ithe voi mitme méarksona valimise abil saavutada juhul, kui mérksona voi
mirksonad iihtivad internetikasutaja poolt otsingumootorisse sisestatud péaringuga,
vastuseks niisuguse reklaamlingi kuvamise, mis suunab tema veebisaidile. Selline rek-
laamlink kuvatakse ,spondeeritud viidete” viljal, mis asub kas arvutiekraani paremas
servas, loomulikest tulemustest paremal, voi ekraani tilemises osas, loomulikest tule-
mustest tilalpool.

Reklaamlingiga kaasneb lithike kaubanduslik teadaanne. Uheskoos moodustavad link
ja teadaanne reklaamsénumi, mis kuvatakse eespool kirjeldatud véljal.

Reklaamija tasub viitamisteenuse eest iga reklaamlingil klikkimise korral. Tasu arvu-
tatakse eelkoige sellise ,,maksimaalse klikihinna” alusel, mille tasumisega reklaamija
ndustub Google’iga viitamisteenuse lepingut sélmides, ja internetikasutajate poolt
sellel lingil klikitud kordade arvu alusel.
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Sama maérksona voivad valida mitu reklaamijat. Nende reklaamlinkide kuvamise jar-
jekord kujuneb eelkoige ,maksimaalse klikihinna” ja selle alusel, mitu korda on in-
ternetikasutajad varem reklaamlingil klikkinud, ning hinnangu alusel, mille Google
annab reklaamsonumi kvaliteedile. Reklaamija vaib igal ajal parandada oma asetust
kuvamisjdrjestuses, suurendades ,maksimaalset klikihinda” voi iiritades parandada
oma reklaamsonumi kvaliteeti.

Midrksonade kasutamine pohikohtuasja puhul

Interflora Inc. on Michigani osariigis (Ameerika Uhendriigid) asuv riiithing, kes hal-
dab illemaailmset lillesaadetiste vorgustikku. Interflora British Unit on Interflora Inc’i
litsentsisaaja.

Interflora vorgustik koosneb lillekauplustest, kellele kliendid saavad esitada tellimusi
nii isiklikult koha peal kui ka telefoni teel. Peale selle on Interfloral veebisaidid, mis
vdimaldavad esitada interneti teel tellimusi, mille tdidab vorgustiku liige, kes asub
koige lahemal lillesaadetise sihtaadressile. Peamise veebisaidi aadress on www.inter-
flora.com. Sellelt suunatakse edasi vastava riigi veebisaidile, nditeks www.interflora.
co.uk.

INTERFLORA on nii Uhendkuningriigi siseriiklik kui ka ithenduse kaubamirk. On
selge, et nendel kaubamérkidel on mérkimisvéarne maine nii Uhendkuningriigis kui
ka teistes EL-i liilkmesriikides.
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M & S on Inglise diguse alusel asutatud ériithing, mis on tiks suurimaid jaemiiiijaid
Uhendkuningriigis. Ta miiiib laias valikus kaupu ja osutab teenuseid nii oma kaup-
luste vorgustiku kui ka veebisaidi www.marksandspencer.com kaudu. Muu hulgas te-
geleb ta lillede miitimise ja kohaletoimetamisega. Selle kaubandusliku tegevuse osas
konkureerib ta Interfloraga. M & S ei kuulu Interflora vorgustikku.

Marks & Spencer valis viitamisteenuse AdWords raames mérksdnadeks sona ,in-
terflora’; selle erinevad variandid vdiksemate kirjavigadega ning sona ,Interflora” si-
saldavad viljendid (nagu ,Interflora Flowers’, ,Interflora Delivery’, ,Interflora.com’,
sInterflora co uk” jne). Selle tulemusena ilmus M & S-i reklaamsonum ,,spondeeritud
linkide” véljal, kui internetikasutajad sisestasid Google’i otsingumootorisse otsisona-
na sona ,Interflora” voi ithe selle variantidest voi mone nimetatud véljenditest.

See reklaamsonum négi vélja nii:

»M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Imekaunid virsked lilled ja taimed

Tellige enne kl 17 kittetoimetamiseks jargmisel paeval”
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(,M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

Olles need asjaolud tuvastanud, esitas Interflora hagi M & S-i vastu selles, et viima-
ne on rikkunud tema kaubamirgidigusi, High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division'ile, kes otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule
kiimme eelotsuse kiisimust. Parast Euroopa Kohtult tdpsustava kiisimuse saamist
vottis eelotsusetaotluse esitanud kohus oma 29. aprilli 2010. aasta otsusega, mis saa-
bus Euroopa Kohtusse 9. juunil 2010, tagasi viienda kuni kiimnenda kiisimuse, jéttes
alles neli jargmist kiisimust:

»1. Kui ettevotja, kes on registreeritud kaubamargi omaniku konkurent ning kes oma
veebisaidi kaudu miitib kaupu ja osutab teenuseid, mis on identsed kdonealuse
kaubamaérgiga holmatutega

— valib otsingumootori haldaja spondeeritud linkide teenuses mérksonaks tahi-
se, mis on identne [...] kdnealuse kaubamirgiga,

— maarab selle tiahise mirksonaks,

— seob selle tihise oma veebisaidi internetiaadressiga,
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— maédrab kliki hinna, mida ta seoses selle médrksonaga maksab,

— madrab kindlaks spondeeritud lingi kuvamise ajastuse ja

— kasutab konealust tdhist otsingumootori haldajaga peetavas érikirjavahetu-
ses, mis puudutab arveldamist ja tasude maksmist ja/vdi konto haldamist,
kuid spondeeritud link ise ei sisalda konealust ega sarnast téhist,

kas siis moni neist tegudest voi koik need teod kujutavad endast tahise ,kasuta-
mist” konkurendi poolt [...] direktiivi 89/104 [...] artikli 5 16ike 1 punkti a ning
[...] mddruse nr 40/49 [...] artikli 9 16ike 1 punkti a tdhenduses?

2. Kas selline kasutamine on kasutamine kaupade voi teenuste ,puhul’, mis on ident-
sed nendega, mille jaoks kaubamirk on registreeritud, [direktiivi 89/104] artikli 5
16ike 1 punkti a ning [méaédruse nr 40/49] artikli 9 16ike 1 punkti a tdhenduses?

3. Kas selline kasutamine kuulub alljargnevate sitete kohaldamisalasse:

a) [direktiivi 89/104] artikli 5 16ike 1 punkt a ja [mdaruse nr 40/94] artikli 9 16i-
ke 1 punkt a ja/voi

b) [direktiivi 89/104] artikli 5 16ige 2 ja [mddruse nr 40/94] artikli 9 l6ike 1
punkt c?
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4. Kas vastust kolmandale kiisimusele mojutab see, kui:

a) konkurendi spondeeritud lingi esitamine vastuseks konealust tdhist sisalda-
vale kasutaja otsingule paneks mdned avalikkuse esindajad vastupidi tegelik-
kusele arvama, et konkurent on kaubamérgiomaniku arivorgustiku liige; voi

b) otsingumootori haldaja ei voimalda kaubamirgiomanikel asjassepuutuvas
[...] liikkmesriigis keelata nende kaubamirkidega identsete tdhiste valimist
mirksonadeks kolmandate isikute poolt?”

Suulise menetluse uuendamise taotlus

M & S esitas 1. aprilli 2011. aasta kirjaga suulise menetluse uuendamise taotluse, véi-
tes, et kohtujuristi 24. mértsi 2011. aasta ettepanek pohineb valedel lahtekohtadel ja
eirab Euroopa Kohtu ja eelotsusetaotluse esitanud kohtu vahelist pddevuse jaotust.
Sellega seoses mirkis M & S, et selle asemel, et piirduda liidu 6iguse asjakohaste nor-
mide analiiiisiga, toi kohtujurist vélja selle, milline peab tema arvates olema nende
normide kohaldamise tulemus pohikohtuasja puhul.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt voib Euroopa Kohus omal algatusel voi koh-
tujuristi ettepanekul voi poolte taotlusel kodukorra artikli 61 kohaselt médrusega
suulise menetluse uuendada, kui ta leiab, et tal ei ole piisavalt informatsiooni voi kui
asja lahendamisel tuleks tugineda argumendile, mille iile pooled ei ole vaielnud (vt
eelkdige 26. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-284/06: Burda, EKL 2008, 1k I-4571,
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punkt 37, ja 17. mértsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-221/09, AJD Tuna, EKL 2011,
1k I-1655, punkt 36).

Kéesolevas kohtuasjas leiab Euroopa Kohus, et tal on olemas kogu vajaminev teave
vastamaks eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimustele ning et kohtuasja lahenda-
misel ei ole vaja tugineda argumendile, mille {ile pooled ei ole vaielnud.

Mis puudutab kohtujuristi ettepaneku sisule tehtud etteheiteid, siis tuleb meenutada,
et ELTL artikli 252 teise 16igu kohaselt on kohtujuristi iilesanne teha avalikul kohtuis-
tungil tédiesti erapooletult ja s6ltumatult pdhjendatud ettepanekuid kohtuasjades, mis
Euroopa Liidu Kohtu pohikirja kohaselt nduavad tema osalust. Selle tilesande tditmi-
sel on tal lubatud analiitisida eelotsusetaotlust vajaduse korral laiemas kontekstis kui
see, mille méadratles eelotsusetaotluse esitanud kohus voi mille méératlesid pooled.
Kohtujuristi ettepanek ega selleni joudmiseks labitud arutluskaik ei ole kohtuotsuse
tegemisel siduvad (vt 11. novembri 2010. aasta otsus kohtuasjas C-229/09: Hogan
Lovells International, EKL 2010, 1k I-11335, punkt 26, ja eespool viidatud kohtuotsus
AJD Tuna, punkt 45).

Sama kehtib ka eelotsusetaotluse esitanud kohtu puhul, kes Euroopa Kohtu eelotsust
kohaldades ei ole kohustatud jargima kohtujuristi arutluskaiku.

Neil asjaoludel tuleb jédtta rahuldamata M & S-i taotlus kirjaliku menetluse
uuendamiseks.
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Eelotsuse kiisimused

Kiisimused, mis késitlevad direktiivi 89/104 artikli 5 loike 1 punkti a ja mddruse
nr 40/94 artikli 9 loike 1 punkti a

Esimese ja teise kiisimusega ning kolmanda kiisimuse punktiga a soovib eelotsuse-
taotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkti a
ja madruse nr 40/94 artikli 9 l6ike 1 punkti a tuleb télgendada nii, et kaubamargi
omanikul on digus keelata kolmandal isikul viimase poolt interneti viitamisteenuse
raames kaubamérgiomaniku ndusolekuta valitud marksona alusel lasta kuvada sellis-
te kaupade voi teenuste reklaamsdnumit, mis on identsed voi sarnased kaupade voi
teenustega, mille jaoks konealune kaubamirk on registreeritud.

Neljanda kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas sellises kon-
tekstis omab téhtsust see, et taoline reklaamsonum voib ajendada osa asjaomasest
avalikkusest ekslikult arvama, et konkurent on kaubamérgiomaniku arivorgustiku
liige, voi asjaolu, et viitamisteenuse osutaja ei voimalda kaubamérgiomanikel asjas-
sepuutuvas liikmesriigis keelata nende kaubamaérkidega identsete tédhiste valimist
marksonadeks.

Neid kiisimusi tuleb vaadelda koos.

Nagu Euroopa Kohus on juba varem sedastanud, on reklaamija poolt interneti viita-
misteenuse raames mérksonaks valitud tihis vahend, mida reklaamija kasutab oma
reklaamsonumi kuvamise esilekutsumiseks, ja seega kasutab reklaamija seda téhist
oma kaubandustegevuse kiigus direktiivi 89/104 artikli 5 ja madruse nr 40/94 ar-
tikli 9 tdhenduses (vt eelkdige 23. mirtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades
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C-236/08-C-238/08: Google France ja Google, EKL 2010, 1k I-2417, punktid 49-52, ja
25. martsi 2010. aasta otsus kohtuasjas C-278/08: BergSpechte, EKL 2010, lk I-2517,
punkt 18).

Lisaks sellele on tegemist kasutamisega reklaamija kaupade ja teenuste puhul, isegi
kui mérksonaks valitud tdhist reklaamsdnumis endas iildse ei mainita (eespool viida-
tud kohtuotsus BergSpechte, punkt 19, ja 26. mirtsi 2010. aasta méérus kohtuasjas
C-91/09: Eis.de; punkt 18).

Siiski saab kaubamirgi omanik keelata oma kaubamirgiga identse téhise kasuta-
mist mérksonana ainult siis, kui on tdidetud koik sellekohased tingimused, mis on
ette ndhtud direktiivi 89/104 artiklis 5 ja madruse nr 40/94 artiklis 9 ning seonduvas
kohtupraktikas.

Pohikohtuasi seondub nimetatud artikli 5 16ike 1 punktis a ja artikli 9 16ike 1 punk-
tis a esitatud olukorraga, milleks on niinimetatud ,kahekordne identsus’, st kolmas
isik kasutab kaubamairgiga identset tahist kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed
nendega, mille jaoks kaubamark on registreeritud. On vaieldamatu, et M & S on oma
lillesaadetiste teenuse puhul kasutanud téhist ,Interflora’; mis on sisuliselt identne
sonamérgiga INTERFLORA, mis on registreeritud lillesaadetiste teenuse jaoks.

Sellises olukorras on kaubamérgi omanikul digus keelata taoline kasutamine, kui see
voib kahjustada mond kaubamérgi iilesannet (eespool viidatud kohtuotsused Goog-
le France ja Google, punkt 79, ja BergSpechte, punkt 21; vt samuti 18. juuni 2009.
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aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, 1k I-5185, punkt 60, ja 8. juuli
2010. aasta otsus kohtuasjas C-558/08: Portakabin, EKL 2010, 1k I-6963, punkt 29).

Interflora leiab, et vastavalt védljakujunenud kohtupraktikale tuleb seda tingimust
moista nii, et konealune 16ike 1 punkt a kaitseb kaubamirgi omanikku tema kau-
bamairgi koigi iilesannete mis tahes kahjustamise eest. M & S viidab aga, et selline
tolgendus ei tulene kohtupraktikast tihetdhenduslikult ja voib tingida tasakaalu kadu-
mise intellektuaalomandi diguse kaitsmise huvi ja vaba konkurentsi vahel. Euroopa
Komisjon omakorda leiab, et direktiivi 89/104 artikli 5 loike 1 punkt a ja mairuse
nr 40/94 artikli 5 16ike 1 punkt a kaitsevad kaubamérgi omanikku tiksnes kaubamargi
péritolu tahistamise ilesande kahjustamise eest. Muud iilesanded vdivad koige enam
omada teatavat tihtsust direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 2 ja médruse nr 40/94 artikli 9
16ike 1 punkt c télgendamisel, mis kasitlevad mainekatest kaubamarkidest tulenevaid
digusi.

Tuleb todeda, et direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 ning selle direktiivi pdhjenduse 10
sonastuse pohjal on liikmesriikide 6igus tihtlustatud nii, et kaubamaérgist tulenev ai-
nudigus annab kaubamirgi omanikule ,absoluutse” kaitse kolmandate isikute vastu,
kui need kasutavad selle kaubamairgiga identseid tdhiseid identsete kaupade voi tee-
nuste puhul, samas kui sellise kahekordse identsuse puudumise korral saab kauba-
mérgi omanik oma ainudigusele tdhusalt tugineda iiksnes siis, kui esineb segiajamise
toendosus. See vahetegemine mainitud artikli 16ike 1 punkti a alusel antava kaitse
ning sama artikli 16ike 1 punktist b tuleneva kaitse vahel on ithenduse kaubamargi
osas lile voetud méadruse nr 40/94 pdhjenduses 7 ja artikli 9 16ikes 1.

Kuigi liidu seadusandja on médratlenud ,,absoluutsena” kaitse kaubamairgiga identse-
te tahiste ilma nousolekuta kasutamise eest kaupade voi teenuste puhul, mis on ident-
sed nendega, mille jaoks kaubamairk on registreeritud, on Euroopa Kohus seda maa-
ratlust késitledes tddenud, et vaatamata sellele, kui téhtis on direktiivi 89/104 artikli 5
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16ike 1 punktis a ette ndhtud kaitse, on selle eesmark siiski iiksnes anda kaubamargi
omanikule voimalus kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamérgi omanikuna, st
tagada, et see kaubamirk saab téita oma iilesandeid. Sellest lihtudes on Euroopa Ko-
hus leidnud, et kaubamargist tuleneva ainudiguse kasutamine peab piirduma nende
juhtudega, kus tdhise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab voi voib kahjustada
kaubamairgi tilesannete tditmist ja eriti selle peamise tilesande tditmist ehk tarbijale
kauba péritolu tagamist (12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arse-
nal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 51).

Direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkti a sellist tolgendust on rohkelt korratud ja
see on iile kantud médruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punktile a (vt direktiivi 89/104
kohta eelkoige 11. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-17/06: Céline, EKL 2007,
1k I-7041, punkt 16, ja 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings
ja O2 (UK), EKL 2008, 1k I-4231, punkt 57, ning méaéruse nr 40/94 kohta 19. veebruari
2009. aasta méirus kohtuasjas C-62/08: UDV North America, EKL 2009, lk I-1279,
punkt 42, ja eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 75). Peale
selle on seda tolgendust tdpsustatud selles osas, et konealused sétted voimaldavad
kaubamairgi omanikul tugineda oma ainudigusele kaubamirgi mone iilesande kah-
justamise voi kahjustamise ohu korral, olgu siis tegemist kas kaubamérgi peamise
ilesandega tahistada kaubamargiga holmatud kauba voi teenuse péritolu voi siis kau-
bamairgi muude iilesannetega nagu kauba voi teenuse kvaliteedi tagamine voi voi tea-
be, investeeringute voi reklaamiga seotud tilesanded (eespool viidatud kohtuotsused
L'Oréal jt, punktid 63 ja 65, ning Google France ja Google, punktid 77 ja 79).

Muude iilesannete kui péritolu tédhistamine osas tuleb tddeda, et nii liildu seadusand-
ja, kasutades direktiivi 89/104 pohjenduses 10 ja madruse nr 40/94 pohjenduses 7
sona ,eelkodige”, kui ka Euroopa Kohus, kasutades eespool viidatud kohtuotsusest
Arsenal Football Club alates terminit ,kaubamirgi tilesanded’, osutavad sellele, et
paritolu tahistamise iilesanne ei ole kaubamairgi ainus tilesanne, mida tuleb kaitsta
kolmandate isikute poolt kahjustamise eest. Seega on liidu seadusandja ja Euroopa

I - 8680



40

41

42

INTERFLORA JA INTERFLORA BRITISH UNIT

Kohus arvestanud asjaoluga, et kaubamérk on lisaks kaupade vdi teenuste péritolu
tdhisele ka pruugitava dristrateegia vahend, mida kasutatakse eriti reklaami otstarbel
voi maine omandamiseks voi margitruuduse saavutamiseks.

On selge, et kaubamairk loetakse alati paritolu tdhistamise iilesannet tiitvaks, samas
kui teisi tilesandeid taidab kaubamark vaid niivord, kuivord omanik kasutab seda
vastaval otstarbel, eelkoige seoses reklaami vodi investeeringutega. Siiski ei saa selline
erinevus kaubamairgi peamise {ilesande ja muude iilesannete vahel, kui kaubamérk
tdidab tihte voi mitut muud iillesannet, digustada selliste muude tilesannete kahjusta-
mise vélistamist direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkti a ja méddruse nr 40/94 artik-
li 9 loike 1 punkti a kohaldamisalast. Samuti ei saa votta seisukohta, et ainult maine-
katel kaubamaérkidel voib olla muid iilesandeid peale paritolu tdhistamise tilesande.

Just neist eeltoodud kaalutlustest ja allpool esitatavatest tdpsematest tdlgendusjuhis-
test lahtudes peab eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustama, kas on tdidetud kau-
bamirgi mone tilesande kahjustamise tingimus.

Mis puutub interneti viitamisteenuse raames kaubamaérgiga identsete tdhiste mark-
sonadena kasutamisse kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille
jaoks kaubamaérk on registreeritud, siis on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et
lisaks péritolu tdhistamise iilesandele voib osutuda asjakohaseks ka reklaamiga seo-
tud tilesanne (vt eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 81). See
kaalutlus kehtib ka kiesoleva juhtumi puhul, kuigi Interflora on lisaks tuginenud oma
kaubamairgi investeeringutega seotud tilesande kahjustamisele.
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Jarelikult tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtule esitada tdlgendusjuhised, mis ka-
sitlevad kaubamérgi péritolu tihistamise iilesannet ning reklaami ja investeeringute-
ga seotud iilesandeid.

Paritolu tdhistamise tilesande kahjustamine

Vastus kiisimusele, kas kaubamairgi paritolu tdhistamise iilesannet kahjustatakse siis,
kui vastusena kaubamirgiga identsele mérksonale kuvatakse internetikasutajatele
sellise kolmanda isiku reklaamsonum, kes on selle kaubamirgi omaniku konkurent,
soltub eelkoige selle reklaamsdnumi esitamisviisist. Seda tilesannet kahjustatakse siis,
kui reklaamsonum ei voimalda piisavalt informeeritud ja moistlikult tdhelepanelikul
internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad voi teenused péarinevad kau-
bamérgiomanikult voi temaga majanduslikult seotud ettevotjalt voi hoopis kolman-
dalt isikult, voi voimaldab tal sellest aru saada iiksnes raskustega (eespool viidatud
kohtuotsused Google France ja Google, punktid 83 ja 84, ning Portakabin, punkt 34).
Sellises olukorras, mida muu hulgas iseloomustab asjaolu, et asjaomane reklaamsé-
num ilmub vastusena kohe, kui internetikasutaja sisestab kaubamairgi otsingusénana
ja kuvatakse samal ajal kui kaubamirk otsingusénana on samuti ekraanil néha, voib
internetikasutaja eksida asjaomaste kaupade voi teenuste péritolus (eespool viidatud
kohtuotsus Google France ja Google, punkt 85).

Kui kolmanda isiku reklaamsdnumis antakse mdista, et tema ja kaubaméirgiomaniku
vahel on majanduslik seos, tuleb jareldada, et asjaomase kaubamairgi péritolu téhis-
tamise iilesannet kahjustatakse. Samuti siis, kui reklaamsénum, viitamata voimaliku-
le majanduslikule seosele kaubamirgiomanikuga, on siiski asjaomaste kaupade voi
teenuste paritolu osas niivord ebaméirane, et piisavalt informeeritud ja maistlikult
tdhelepanelikul internetikasutajal ei ole reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusli-
ku teadaande pohjal voimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamirgiomaniku-
ga vorreldes kolmas isik voi hoopis temaga majanduslikult seotud, tuleb samuti teha
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jareldus, et kaubamairgi péritolu tdhistamise tilesannet kahjustatakse (eespool viidatud
kohtuotsused Google France ja Google, punktid 89 ja 90, ning Portakabin, punkt 35).

Siseriikliku kohtu iilesanne on anda hinnang sellele, kas pohikohtuasja asjaoludest
nidhtub kaubamairgi péritolu tahistamise iilesande selline kahjustamine vai kahjusta-
mise oht, nagu on eelnevates punktides kirjeldatud (vt analoogia alusel eespool viida-
tud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 88).

Selle hinnangu andmisel ei oma tdhtsust neljanda kiisimuse punktis b osundatud
asjaolu, et viitamisteenuse osutaja ei ole vdimaldanud kaubamairgi omanikul keelata
tema kaubamirgiga identse tdhise valimist marksonaks. Nagu kohtujurist on oma
ettepaneku punktis 40 tddenud, on ainult vastupidises olukorras, kui viitamisteenuse
haldaja annab kaubamirgiomanikele niisuguse voimaluse, digusliku tagajéirjena voi-
malik kirjeldatud olukorras ja teatavatel tingimustel lugeda kaubamérgi omaniku vas-
tuseisu puudumine kaubamaérkidega identsete tahiste marksdnadeks valimisele tema
vaikivaks nousolekuks. Seega pohikohtuasjas esile toodud asjaolu, et kaubamairgi
omanikult nousolekut ei taotletud ja ta seda ka ei andnud, tiksnes kinnitab seda, et
talle kuuluva kaubamirgiga identse tahise kasutamine toimus tema nousolekuta.

Seevastu voib direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punktis a ja madruse nr 40/94 artikli 9
16ike 1 punktis a ette ndhtud normi kohaldamisel omada tahtsust asjaolu, millele on
osundatud neljanda kiisimuse punktis a.
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Kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt faktidele antava hinnangu tulemusel toe-
poolest ilmneb, et internetikasutajate poolt sona ,Interflora” abil tehtud otsingu tule-
musel kuvatava M & S-i reklaami puhul on olemas oht, et internetikasutajad arvavad
ekslikult, et M & S-i pakutav lillesaadetiste teenus kuulub Interflora érivorgustikku,
siis tuleb asuda seisukohale, et selline reklaam ei voimalda teada saada, kas M & S on
kaubamairgi omaniku suhtes kolmas isik voi on ta hoopis viimasega majanduslikult
seotud driithing. Neil asjaoludel oleks tegemist INTERFLORA péritolu téhistamise
iilesande kahjustamisega.

Nagu on meenutatud kidesoleva otsuse punktis 44, koosneb sellises olukorras asja-
omane avalikkus piisavalt informeeritud ja moistlikult tdhelepanelikest internetika-
sutajatest. Seega ei piisa péritolu tdhistamise iilesande kahjustamise tuvastamiseks
sellest, et monel internetikasutajal on olnud raske aru saada, et M & S-i pakutav tee-
nus on Interflora omast sdltumatu.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt faktidele antav hinnang voiks hélmata koi-
gepealt hinnangut sellele, kas piisavalt informeeritud ja moistlikult tihelepanelikul
internetikasutajal on voimalik turuga seoses iildteada olevate asjaolude pohjal aru
saada, et M & S-i lillesaadetiste teenus ei ole Interflora vorgustikuga seotud, vaid on
hoopis viimase konkurent, ja jairgmiseks hinnangut, kas siis, kui selline {ildine aru-
saam osutub puuduvaks, voimaldab M & S- reklaam sellisel internetikasutajal aru
saada, et mainitud teenus sellesse vorgustikku ei kuulu.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus voiks eelkoige arvesse votta seda, et kdesoleval juhul
koosneb kaubamairgi omaniku vorgustik suurest hulgast jaemiitijatest, kes nii suuru-
se kui ka kaubandusliku profiili osas iiksteisest suurel mééral erinevad. Nimelt tuleb
sedastada, et sellistel tingimustel vaib piisavalt informeeritud ja moistlikult tahelepa-
nelikul internetikasutajal reklaamija vastavasisulise viite puudumise korral osutuda
eriti raskeks teada saada, kas reklaamija, kelle reklaam kuvatakse vastusena konealuse
kaubamargi otsisonana kasutamise korral, kuulub mainitud vorgustikku voi mitte.
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Lahtudes kirjeldatud asjaolust ja muudest asjaoludest, mida peab oluliseks eelotsu-
setaotluse esitanud kohus, peaks nimetatud kohus juhul, kui kdesoleva otsuse punk-
tis 51 mainitu taoline {ildine arusaam peaks puuduma, andma hinnangu sellele, kas
kéesoleva otsuse punktis 19 kirjeldatu taolises reklaamsonumis selliste sonade nagu
»M & S Flowers” kasutamine on voi ei ole piisav selleks, et sona ,Interflora” sisaldava
otsisona sisestanud piisavalt informeeritud ja moistlikult tdhelepanelikul internetika-
sutajal on voimalik aru saada, et pakutav lillesaadetiste teenus ei périne Interfloralt.

Reklaamiga seotud tilesande kahjustamine

Reklaamiga seotud iilesande kohta on Euroopa Kohus juba sedastanud, et teisele
isikule kuuluva kaubamairgiga identse téhise kasutamine niisuguse viitamisteenuse
nagu ,AdWords” raames ei saa kaubamirgi seda iilesannet kahjustada (eespool vii-
datud kohtuotsused Google France ja Google, punkt 98, ja BergSpechte, punkt 33).

Kill aga voib selline kasutamine mojutada omaniku poolt sénamérgi reklaamis
kasutamist.

Eelkoige siis, kui kaubaméirgiomanik registreerib viitamisteenuse osutaja juures
mirksonana enda kaubamirgi, et reklaamsonum kuvataks ,spondeeritud viidete”
viljal, peab ta olema mdnikord, kui tema kaubamérgi on marksdnaks valinud ka kon-
kurent, valmis tasuma korgemat klopsutariifi kui konkurent, kui ta soovib, et tema
reklaamsonum kuvatakse enne selle konkurendi sonumit (vt eespool viidatud kohtu-
otsus Google France ja Google, punkt 94).
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Siiski ei piisa koigil juhtudel kaubamérgi reklaamiga seotud iilesande kahjustamise
tuvastamiseks iiksnes asjaolust, et kolmanda isiku poolt kaubamairgiga identse téhise
kasutamine kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kau-
bamairk on registreeritud, sunnib selle kaubamairgi omanikku pingsamalt reklaami
panustama, et siilitada voi lisada oma ndhtavust tarbijate silmis. Sellega seoses tuleb
rohutada, et kuigi kaubamadrk tdidab olulist osa kahjustamata konkurentsi siisteemis,
mille loomine on liidu 6iguse eesmirk (vt eelkoige 23. aprilli 2009. aasta otsus koh-
tuasjas C-59/08: Copad, EKL 2009, lk 1-3421, punkt 22), ei ole kaubamirgi eesmérk
kaitsta selle omanikku konkurentsi olemusest lahutamatute tavade eest.

Kaubamairkidele vastavatel marksonadel pohinev reklaam internetis on selline tava
selles mottes, et iildreeglina on selle eesmirk lihtsalt pakkuda internetikasutajatele
alternatiive kaubamérgi omanike pakutavatele kaupadele ja teenustele (vt selle kohta
eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 69).

»~AdWords’iga” sarnaste tunnustega viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva
kaubamaérgiga identse tdhise valimise tulemusel ei jdeta pealegi kaubamirgi oma-
nikku ilma voimalusest kasutada oma kaubamairki tohusalt tarbijate teavitamiseks
ja veenmiseks (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google,
punktid 96 ja 97).

Investeeringutega seotud iilesande kahjustamine

Lisaks péritolu tdhistamise tlesandele ja olukorrast soltuvalt ka reklaamiga seotud
tilesandele voib kaubamairgi omanik kaubamérki kasutada eesmérgiga saavutada voi
sdilitada maine, mis tdmbab ligi tarbijaid ja muudab nad margitruuks.
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Kuigi kaubamairgi niinimetatud ,investeeringutega” seotud iilesande puhul v6ib esi-
neda osaline kattumine reklaamiga setud iilesandega, on siiski tegemist viimati ni-
metatust erineva iilesandega. Kaubamirgi kasutamine maine saavutamiseks voi
sdilitamiseks ei toimu nimelt tiksnes reklaami kaudu, vaid samuti mitmesuguste kau-
bandustavade abil.

Kui kolmanda isiku poolt — nagu kaubamérgi omaniku konkurent — selle kaubamér-
giga identse tihise kasutamine kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed nende-
ga, mille jaoks kaubamairk on registreeritud, takistab oluliselt kaubamérgi omanikku
kasutamast oma kaubamarki selleks, et saavutada tarbijaid ligitbmbav ja nad mar-
gitruuks muutev maine voi seda sdilitada, siis tuleb teha jéreldus, et selline kasutami-
ne kahjustab kaubamérgi investeeringutega seotud iilesannet. Seega on kaubamargi
omanikul digus direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkti a voi tihenduse kaubamargi
puhul méaéruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti a alusel keelata selline kasutamine.

Olukorras, kus kaubamirgil on juba selline maine, kahjustatakse investeeringutega
seotud iilesannet siis, kui selle kaubamirgiga identse tdhise kasutamine identsete
kaupade ja teenuste jaoks kahjustab mainet ning seab seega ohtu selle sdilitamise.
Nagu Euroopa Kohus on varem otsustanud, peab kaubamirgi omanikul talle kau-
bamargist tuleneva ainudiguse alusel olema voimalik keelata selline kasutamine (vt
12. juuli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-324/09: L'Oréal jt, EKL 2011, lk I-6011,
punkt 83).

Seevastu ei saa lubada, et kaubamirgi omanik saab olla vastu sellele, kui konkurent
kaubamirgi péritolu tdhistamise tilesande seisukohalt ausa ja diglase konkurentsi
tingimustes kasutab kaubamairgiga identset téhist kaupade voi teenuste puhul, mis
on identsed nendega, mille jaoks kaubamirk on registreeritud, kui sellise kasuta-
mise tulemusel peab kaubamirgi omanik iiksnes kohandama oma panust tarbijaid
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ligitdmbava ja nad margitruuks muutva maine saavutamiseks voi séilitamiseks. Sama
moodi ei saa kaubamirgi omanik tdhusalt tugineda asjaolule, et taoline kasutamine
ajendab monda tarbijat hillgama kaubamiirki kandvad kaubad voi teenused.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab neist kaalutlustest lahtudes kontrollima, kas
M & S-i poolt kaubamirgiga INTERFLORA identse tdhise kasutamine seab ohtu
tarbijaid ligitombava voi nad margitruuks muutva maine saavutamise voi sailitamise
Interflora poolt.

Jarelikult tuleb esimesele ja teisele kiisimusele, kolmanda kiisimuse punktile a ja nel-
jandale kiisimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkti a ja maédruse
nr 40/94 artikli 9 ldike 1 punkti a tuleb tdlgendada nii, et kaubamérgi omanikul on
oigus keelata konkurendil interneti viitamisteenuse raames tema poolt ilma omaniku
ndusolekuta valitud ja selle kaubamérgiga identse mérksona abil reklaamida kaupu
voi teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamirk on registreeritud, kui
selline kasutamine voib kahjustada mond kaubamairgi iilesannet. Selline kasutamine:

— kahjustab kaubamairgi paritolu tahistamise tilesannet, kui vastusena sellele mark-
sonale kuvatav reklaam ei voimalda piisavalt informeeritud ja moistlikult tahele-
panelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamsonumis viidatud kaubad voi
teenused pdrinevad kaubaméargiomanikult voi temaga majanduslikult seotud et-
tevotjalt voi hoopis kolmandalt isikult, voi voimaldab tal sellest aru saada iiksnes
raskustega;

— ei kahjusta kaubamargi reklaamiga seotud iilesannet pohikohtuasjas késitletava
taolise viitamisteenuse tunnustega viitamisteenuse raames;
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— kahjustab kaubamirgi investeeringutega seotud iilesannet, kui see on kaubamargi
omanikule oluliseks takistuseks oma kaubamérgi kasutamisel selleks, et saavuta-
da tarbijaid ligitdombav v6i nad margitruuks muutev maine voi seda silitada.

Direktiivi 89/104 artikli 5 loike 2 ja mddruse nr 40/94 artikli 9 loike 1 punkti ¢ kohta

Kolmanda kiisimuse punktiga b, loetuna koos esimese ja teise kiisimusega, soovib eel-
otsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 ja
maéruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti c tuleb tolgendada nii, et maineka kaubamar-
gi omanikul on 6igus keelata konkurendil reklaamimine sellele kaubamaérgile vastava
mirksona abil, mille konkurent on ilma kaubamairgi omaniku néusolekuta valinud
interneti viitamisteenuse raames.

Mis koigepealt puutub nimetatud artikli 5 1ike 2 ja artikli 9 16ike 1 punkti ¢ kohal-
datavusse, siis vastavalt véljakujunenud kohtupraktikale on nii, et kuigi need sétted
viitavad otseselt vaid olukorrale, kus maineka kaubamérgiga identset voi sarnast kau-
bamarki kasutatakse kaupade voi teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille
jaoks kaubamark on registreeritud, kehtib neist sétetest tulenev kaitse seda enam siis,
kui tegemist on kaubamargiga identse vdi sarnase tihise kasutamisega kaupade voi
teenuste puhul, mis on identsed voi sarnased nendega, mille jaoks see kaubamairk on
registreeritud (vt eelkdige 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff,
EKL 2003, 1k I-389, punkt 30; 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01:
Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, 1k I-12537, punktid 18—22, ning ees-
pool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 48).

Kuna kaubamérk INTERFLORA on mainekas ja kuna M & S kasutas selle kauba-
margiga identset tdhist mérksdnana teenuse puhul, mis on identne teenusega, mille
jaoks konealune kaubamirk on registreeritud, nagu on tuvastatud kéesoleva otsuse
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punktis 33, on direktiivi 89/104 artikli 5 16ige 2 ja madruse nr 40/94 artikli 9 loike 1
punkt ¢ péhikohtuasjas kohaldatavad. Lisaks nihtub eelotsusetaotlusest, et Uhend-
kuningriigi vastavad 6igusaktid sisaldavad direktiivi 89/104 artikli 5 16ikes 2 ette néh-
tud normi.

Mis jargmiseks puutub mainekate kaubamiérkide omanikele antava kaitse ulatusse,
siis tuleneb nende sitete sdnastusest, et sellise kaubamérgi omanikul on digus keelata
kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kdigus ilma tema loata ja tungiva
pohjuseta téihiseid, mis on identsed voi sarnased selle kaubamérgiga, kui selline ka-
sutamine tdhendaks tthenduse kaubamirgi eristusvdime voi maine drakasutamist voi
kahjustamist.

Maineka kaubamairgi omaniku poolt selle diguse kasutamine ei eelda, et asjaomase
avalikkuse seisukohalt peaks esinema segiajamise tdenédosus (eespool viidatud kohtu-
otsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punkt 31, ja 18. juuni 2009. aasta kohtuot-
sus L'Oréal jt, punkt 36). Peale selle, kuna direktiivi 89/104 artikli 5 16ige 2 ja madruse
nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkt c sdtestavad, et asjaomane kaubamirk ja kolmanda
isiku kasutatav tdhis peavad olema teataval médral sarnased, siis piisab, kui todeda,
et see tingimus on ithelt poolt M & S-i kasutatud tdhise ,Interflora” ja selle variantide
ning teiselt poolt kaubamirgi INTERFLORA omavahelist méarkimisvéérset vastavust
arvestades kéesoleval juhul tdidetud.

Rikkumine, mille vastu tagavad kaitse direktiivi 89/104 artikli 5 16ige 2 ja midruse
nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkt c, seisneb esiteks varasema kaubamairgi eristusvoime
kahjustamises, teiseks selle kaubamirgi maine kahjustamises ning kolmandaks sel-
le kaubamargi eristusvdime voi maine ebadiglases drakasutamises, kusjuures nendes
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sitetes sisalduva normi kohaldumiseks piisab vaid {thest mainitud rikkumisest (vt
eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punktid 38 ja 42).

Kaubamargi eristusvdoime kahjustamisega, mida nimetatakse ka ,lahjendamiseks’, on
tegemist siis, kui norgeneb kaubamérgi voime identifitseerida kaupu voi teenuseid,
mille jaoks kaubamaérk on registreeritud, samas kui kaubamérgi maine kahjustamise-
ga, mida nimetatakse ka , halvustamiseks’, on tegemist siis, kui iildsus v6ib neid kaupu
voi teenused, mille jaoks kolmas isik identset voi sarnast tahist kasutab, tajuda nii, et
kaubamirgi atraktiivsus viheneb (vt eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuot-
sus L'Oréal jt, punktid 39 ja 40).

Mis puutub ,kaubamirgi eristusvoime voi maine ebadiglasse drakasutamisse’, mida
nimetatakse ka ,parasiitluseks’, siis see moiste on seotud mitte kaubamadrgi kahjusta-
mise, vaid kasuga, mida kolmas isik saab identse voi sarnase tdhise kasutamisest. See
moiste holmab eelkoige juhtumeid, kus selle téttu, et kaubamaérgi kuvand voéi sellega
edasiantavad omadused kantakse iile identse voi sarnase tdhisega tihistatud kaupa-
dele, kasutatakse maineka kaubamirgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamérki
ilmselgelt dra (eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 41).

Vastusena kéesoleva otsuse punktis 20 mainitud tdpsustavale kiisimusele esitatud
selgitustest ilmneb, et eelotsusetaotluse esitanud kohus ei soovi saada kaubamargi
maine kahjustamise (halvustamise) moiste tdlgendust, kuid soovib teada, millistel
tingimustel tuleb tuvastada, et reklaamija, kes laseb kuvada reklaamlingi enda veebi-
saidile maineka kaubamairgiga identse méarksona abil, mille ta on valinud kaubamérgi
omaniku ndusolekuta interneti viitamisteenuse raames, kahjustab selle kaubamérgi
mainet (lahjendamine) voi kasutab ebadiglaselt dra selle kaubamérgi eristusvoimet
voi mainet (parasiitlus).
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Maineka kaubamaérgi eristusvoime kahjustamine (lahjendamine)

Nagu kohtujurist on oma ettepaneku punktis 80 mérkinud, kahjustatakse maineka
kaubamairgi eristusvdimet siis, kui sellega identse vdi sarnase tihise kasutamine vi-
hendab selle kaubamérgi voimet eristada kaubamargi omaniku kaupu voi teenuseid
muu paritoluga kaupadest voi teenustest. Lahjendamise 16pptulemusena ei ole kau-
bamérk enam voimeline tarbijate teadvuses esile kutsuma vahetut seost teatava konk-
reetse kaubandusliku paritoluga.

Et maineka kaubamaérgi omanik oleks seda laadi kahjustamise eest tohusalt kaitstud,
tuleb direktiivi 89/104 artikli 5 1diget 2 ja mééruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti c
tolgendada nii, et kaubamirgi omanikul on 6igus keelata igasugune selle kaubamargi-
ga identse voi sarnase téhise kasutamine, mis vihendab kaubamairgi eristavust, ilma
et oleks vaja dra oodata lahjendamise kui protsessi lopptulemust, nimelt kaubamérgi
eristusvoime téielikku kadumist.

Inerflora mérgib oma kaubamairgi eristusvoime kahjustamise viite toetuseks, et
M & S-i ning teiste ettevotjate poolt pohikohtuasjas kisitletava taolise viitamistee-
nuse raames sona ,Interflora” kasutamine tekitab internetikasutajates jark-jargult ar-
vamuse, et tegemist ei ole mitte Interflora vorgustikku kuuluvate lillekaupluste poolt
osutatavat lillesaadetiste teenust tdhistava kaubamargiga, vaid (ildmoistega mis tahes
lillesaadetiste teenuse jaoks.

On t6si, et kolmanda isiku poolt maineka kaubamérgiga identse voi sarnase tihise
kaubandustegevuse kiigus kasutamine vihendab kaubamargi eristavust ja seega kah-
justab selle eristusvoimet direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 2 ning tthenduse kaubamaérgi
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korral méiéruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti c tihenduses siis, kui see aitab kaasa
asjaomase kaubamargi teisenemisele iildmoisteks.

Kuid vastupidi Interflora viitele ei aita maineka kaubamaérgiga identse voi sarnase
kaubamargi interneti viitamisteenuse raames méirksonaks valimine siiski tingimata
kaasa sellisele arengule.

Kui mainekale kaubamargile vastava tdhise mérksonana kasutamise tulemusel ku-
vatakse reklaam, mis voimaldab piisavalt informeeritud ja maistlikult tihelepaneli-
kul internetikasutajal aru saada, et pakutavad kaubad voi teenused ei parine maineka
kaubamaérgi omanikult, vaid hoopis tema konkurendilt, tuleb asuda seisukohale, et
selline kasutamine ei vihenda kaubamaérgi eristavust, sest kasutamine toimub tiksnes
eesmérgiga tdmmata internetikasutaja tdhelepanu kaubamérgi omaniku omaga vor-
reldes alternatiivsele kaubale vdi teenusele.

Sellest jareldub, et kui eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustab, et reklaam, mis ku-
vati M & S-i poolt kaubamérgiga INTERFLORA identse téhise kasutamise tulemusel,
voimaldas piisavalt informeeritud ja moistlikult tahelepanelikul internetikasutajal aru
saada, et M & S-ireklaamitav teenus on Interflora teenusest sdltumatu, ei saa viimane
direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 2 ning méaruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti c séte-
tele tuginedes tohusalt viita, et selline kasutamine aitas kaasa konealuse kaubamairgi
teisenemisele tildmoisteks.

Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus peaks seevastu otsustama, et reklaam, mis ku-
vati kaubamairgiga INTERFLORA identse tdhise kasutamise tulemusel, ei voimalda-
nud piisavalt informeeritud ja moistlikult tdhelepanelikul internetikasutajal aru saa-
da, et M & S-i reklaamitav teenus on Interflora teenusest sdltumatu, ja kui Interflora
peaks eelotsusetaotluse esitanud kohtult lisaks selle kaubamaérgi paritolu téhistamise

I - 8693



84

85

86

KOHTUOTSUS 22.9.2011 — KOHTUASI C-323/09

tilesande kahjustamise tuvastamisele ndudma, et tuvastataks samuti M & S-i poolt
selle kaubamargi eristusvoime kahjustamine, aidates kaasa kaubamargi teisenemisele
tildmoisteks, siis peab see kohus koigi talle esitatud toendite alusel otsustama, kas
kaubamairgile INTERFLORA vastavate tdhiste valimine marksonadeks internetis on
mojutanud lillesaadetiste teenuste turgu sel maéral, et sona ,Interflora” on hakanud
tarbijate jaoks tdhistama mis tahes lillesaadetiste teenust.

Kaubamadrgi eristusvdime voi maine ebadiglane drakasutamine (parasiitlus)

Nagu Euroopa Kohus on juba tuvastanud, on méarksonaks teise isiku kaubamairgiga
identse tdhise valinud reklaamija eesmark, et internetikasutajad, kes sisestavad selle
sona otsingusdnana, klopsavad mitte tiksnes selle kaubamirgi omanikult périneva-
tel kuvatavatel linkidel, vaid ka reklaamija reklaamlingil (eespool viidatud kohtuotsus
Google France ja Google, punkt 67).

On samuti selge, et kaubamérgi mainekus muudab véimalikuks selle, et suur hulk
internetikasutajaid kasutavad internetiotsingul selle kaubamargi nime mérksonana,
eesmérgiga leida teavet selle kaubamirgi all pakutavate kaupade voi teenuste kohta.

Nagu ka kohtujurist on mérkinud oma ettepaneku punktis 96, on sellises olukorras
vaieldamatu, et kui maineka kaubamargi omaniku konkurent valib interneti viitamis-
teenuse raames mérksonaks selle kaubamairgi, toimib ta nii selle kaubamargi eris-
tusvoime ja maine drakasutamise eesmérgil. Nimelt voib selline kasutamine tingida
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olukorra, kus arvatavasti arvukate tarbijate ekraanidel kuvatakse konkurendi reklaam
siis, kui nad selle mérksona abil sooritavad internetiotsingu maineka kaubamirgiga
tahistatud kaupade voi teenuste leidmiseks.

Peale selle on vaieldamatu, et kui internetikasutaja ostab konkurendi reklaami nége-
mise jérel viimase poolt pakutava kauba voi teenuse selle kaubamérgi omaniku kauba
voi teenuse asemel, kellele tema otsing algselt oli suunatud, siis saab see konkurent
mainitud kaubamairgi eristusvoimest ja mainest tegelikku kasu.

Lisaks on selge, et kui reklaamija valib viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva
kaubamaérgiga identse voi sarnase tdhise, ei maksa ta tildreeglina sellise kasutamise
eest kaubamirgi omanikule mingit hiivitist.

Teisele isikule kuuluva maineka kaubamairgi internetis mérksonadeks valimise tun-
nusjoonte pohjal vaib selline valik direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 2 ning médruse
nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti ¢ mottes ,ilma tungiva pohjuseta” tdhendada kasu-
tamist, millega reklaamija asub maineka kaubamargi kiiluvette, et saada kasu viima-
se atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiizist ning kasutada seda &dra ilma rahalist
hivitist maksmata ja ise kaubamérgiomaniku érilisse panusesse selle kaubamargi
kuvandi loomisel ja sdilitamisel panustamata. Kui see on nii, siis on sellisel moel kol-
manda isiku saadud tulu saadud ebadiglaselt (vt selle kohta eespool viidatud 18. juuni
2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 49).
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Nagu Euroopa Kohus on juba tédpsustanud, voib sellise jirelduse teha eelkoige juhul,
kui internetis reklaamija pakub mainekale kaubamargile vastava mérksona abil miiii-
giks kaupu, mis imiteerivad kaubamaérgi omaniku omi (eespool viidatud kohtuotsus
Google France ja Google, punktid 102 ja 103).

Seevastu siis, kui vastusena mainekale kaubamargile vastavale mérksonale internetis
kuvatav reklaam pakub maineka kaubamérgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu
voi teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamérgi omaniku kaupade voi teenuste pelki
imitatsioone ning kaubamarki lahjendamata ja halvustamata ning lisaks selle kauba-
margi tilesandeid kahjustamata, siis tuleb sedastada, et selline kasutamine kuulub po-
himaotteliselt asjaomase sektori moistliku ja ausa konkurentsi raamesse ning toimub
seega direktiivi 89/104 artikli 5 l6ike 2 ning mééruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punkti c
mottes ,tungiva pohjusega”

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab eeltoodud tolgendusjuhiseid arvestades otsus-
tama, kas pdhikohtuasja faktilistest asjaoludest ilmneb tihise kasutamine ilma tun-
giva pohjuseta, kasutades ebadiglaselt dra kaubamérgi INTERFLORA eristusvoimet
vOi mainet.

Eeltoodu pohjal tuleb kolmanda kiisimuse punktile b vastata, et direktiivi 89/104 ar-
tikli 5 16iget 2 ning mééruse nr 40/94 artikli 9 loike 1 punkti c tuleb télgendada nii, et
maineka kaubamérgi omanikul on 6igus keelata konkurendil reklaamimine viimase
poolt interneti viitamisteenuse raames kaubamirgi omaniku ndusolekuta valitud ja
sellele kaubamairgile vastava mérksona abil, kui konkurent saab sel moel ebadiglaselt
kasu kaubaméirgi eristusvoimest vdi mainest (parasiitlus) vi kui selline reklaam kah-
justab kaubamairgi eristusvdimet (lahjendamine) voi mainet (halvustamine).
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Sellisel marksonal pohinev reklaam kahjustab maineka kaubamairgi eristusvoimet (lah-
jendamine) eelkoige siis, kui see aitab kaasa kaubamairgi teisenemisele iildmaoisteks.

Seevastu ei saa maineka kaubamairgi omanik keelata kuvada vastusena sellele kauba-
mairgile vastavale mirksonale konkurendi reklaami, mis pakub maineka kaubamargi
omaniku omadele alternatiivseid kaupu voi teenuseid, ilma et pakutaks selle kauba-
mérgi omaniku kaupade voi teenuste pelki imitatsioone ning teeb seda kaubamérki
lahjendamata ja halvustamata ning pealegi selle kaubamiirgi iilesandeid kahjustamata.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kiesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.
Euroopa Kohtule mérkuste esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte kohtuku-
lud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lihtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. 21. detsembri 1988. aasta esimese néukogu direktiivi 89/104/EMU kauba-
mirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta artikli 5
l6ike 1 punkti a ja néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94
ithenduse kaubamirgi kohta artikli 9 16ike 1 punkti a tuleb télgendada nii, et
kaubamirgi omanikul on 6igus keelata konkurendil interneti viitamisteenuse
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raames tema poolt ilma omaniku nousolekuta valitud ja selle kaubamaérgiga
identse mirksona abil reklaamida kaupu véi teenuseid, mis on identsed nen-
dega, mille jaoks kaubamirk on registreeritud, kui selline kasutamine voib
kahjustada mond kaubamirgi iilesannet. Selline kasutamine:

— kahjustab kaubamairgi iilesannet tihistada piritolu, kui vastusena sel-
lele mirksénale kuvatav reklaam ei voimalda piisavalt informeeritud ja
moistlikult tihelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamso-
numis viidatud kaubad véi teenused pirinevad kaubamirgiomanikult
voi temaga majanduslikult seotud ettevétjalt voi hoopis kolmandalt isi-
kult, v6i voimaldab tal sellest aru saada iiksnes raskustega;

— ei kahjusta kaubamirgi reklaamiga seonduvat iilesannet pohikohtuasjas
kisitletava taolise viitamisteenuse tunnustega viitamisteenuse raames,
ja

— kahjustab kaubamirgi investeeringutega seotud iilesannet, kui see on
kaubamirgi omanikule oluliseks takistuseks oma kaubamirgi kasutami-
sel selleks, et saavutada tarbijaid ligitdombav voi nad margitruuks muutev
maine voi seda siilitada.

2. Direktiivi 89/104 artikli 5 1diget 2 ning miiruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1
punkti c tuleb tolgendada nii, et maineka kaubamirgi omanikul on 6igus kee-
lata konkurendil reklaamimine viimase poolt interneti viitamisteenuse raa-
mes kaubamiirgi omaniku néusolekuta valitud ja sellele kaubamirgile vasta-
va miérksona abil, kui konkurent saab sel moel ebadiglaselt kasu kaubamairgi
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eristusvoimest voi mainest (parasiitlus) voi kui selline reklaam kahjustab
kaubamiirgi eristusvéoimet (lahjendamine) voi mainet (halvustamine).

Sellisel mérksonal pohinev reklaam kahjustab maineka kaubamaiirgi eristus-
voimet (lahjendamine) eelkdige siis, kui see aitab kaasa kaubamiirgi teisene-
misele iildmaoisteks.

Seevastu ei saa maineka kaubamiirgi omanik keelata kuvada vastusena sellele
kaubamaiirgile vastavale miarksonale konkurendi reklaami, mis pakub maine-
ka kaubamairgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu voi teenuseid, ilma et
pakutaks selle kaubamirgi omaniku kaupade voi teenuste pelki imitatsioone
ning teeb seda kaubamirki lahjendamata ja halvustamata ning pealegi selle
kaubamiirgi iilesandeid kahjustamata.

Allkirjad
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