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1.

Otsuses C-479/12 analiilisis Euroopa Kohus registreerimata disainila-
henduse avalikustamise kohustuse taitmist ja poolte tdendamiskoormu-
se jagamist registreerimata disainilahenduse kopeerimise fakti ja erista-
tavuse kriteeriumi taitmise tuvastamisel kohtus. Samuti analiilisis ko-
hus, milline digusnorm reguleerib registreerimata disainilahendusest tu-
lenevate nduete aegumist ning millist digust tuleb liikmesriigi kohtul ko-
haldada (kas liidu Oigust voi riigisisest 0igust) kaupade havitamise ja
kahju hiivitamise noude lahendamisel.

Nendele kiisimustele vastates andis Euroopa Kohus tolgenduse noukogu
12. detsembri 2001. aasta maaruse 6/2002 iihenduse disainilahenduse
artiklite7 (1), 11 (2), 19 (2); 88; 89 (1)( a) (d) kohta.

Hinnates avalikustamise néude taitmise kohustust, tdpsemalt seda, kas
disainilahenduse kujutise jaotamisest edasimiiiijatele piisab, kui tdenda-
da, et liidus tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad olid konealusest
disainilahendusest moistliku ootuse kohaselt teada saanud, hindas ko-
hus, kas valida kitsam tdlgendus, mille puhul asjaomase sektori ringkon-
nad holmaksid vaid isikuid, kes on seotud disainilahenduste loomisega
ning disainilahendustele vastavate toodete arendamise voi valmistami-
sega, voi laiem tolgendus, mille puhul hélmaks véljend ,asjaomase sek-
tori ringkonnad” ka vahendajaid ja edasimiilijaid. Kohus joudis jarelduse-
le, et kitsam tdlgendus oleks maarusega (6/2002) vastuolus ning tooks
kaasa Uihenduse registreerimata disainilahenduste diguskaitse piiramise.

Hinnates kopeerimise ja vaidlustatud disainilahenduse soltumatult vélja-
tootamise fakti toendamise koormuse jagamise kohustust, sedastas
kohus, et registreerimata disainilahenduse omanikul lasub kohustus
toendada, et vaidlustatud kasutus seisneb kaitstud registreerimata di-



Liihikokkuvotted lahenditest

sainilahenduse kopeerimises, samas peab vaidetav diguste rikkuja toen-
dama, et vaidlustatud disainilahendus on vélja to6tatud soltumatult.

Kasitledes registreerimata disainilahenduse aegumise kiisimust markis
kohus, et nduete aegumise kohta tuleb kohaldada riigisiseseid norme ja
arvestada sealjuures Euroopa Kohtu praktikast tulenevaid vordvaarsuse
ja tohususe pohimotteid.

Vastates kiisimusele, millist digust tuleks kohaldada toodete havitamise
noude labivaatamisel, leidis kohus, et maaruse (6/2002) artikli 89 Ioike 1
punkti d tuleb tolgendada nii, et disainilahenduse Gigust rikkuvate toode-
te havitamise noudele tuleb kohaldada selle liikmesriigi oigust, sealhul-
gas selle riigi rahvusvahelist eradigust, kus tehti disainilahenduse Gigust
rikkuvaid voi ohustavaid toiminguid. Nende toimingute taideviija tegevu-
se tottu tekkinud kahju hiivitamise nouete ja kahju kindlaksmaaramise
eesmargil nende tegevuste kohta teabe saamise nouetele tuleb nimeta-
tud maaruse artikli 88 16ike 2 alusel kohaldada vaidlust lahendava lihen-
duse disainilahenduste kohtu asukohariigi digust, sealhulgas selle riigi
rahvusvahelist eradigust.

. Otsuses C-65/12 analiiiisis kohus mainega kaubamargi diguskaitse kii-
simusi, tapsemalt annaliilisis kohus, millistel juhtudel puudub mainega
kaubamargiomanikul digus keelata sarnase kaubamargi kasutamine.

Kiisimusele vastuse andmisel tolgendas kohus Noukogu 21. detsembri
1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU (kaubamirke kasitlevate
liikmesriikide digusaktide Gihtlustamise kohta) artikli 5 16iget 2.

Nimetatud artikli kohaselt on omanikul 6igus takistada koiki kolmandaid
isikuid tema nousolekuta kasutamast kaubandustegevuse kadigus mis
tahes tahist, mis on identne voi sarnane kaubamargiga, mis on valja an-
tud kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade voi
teenustega, mille jaoks konealune kaubamark on registreeritud, ja juhul
kui selle tahise [6igustava] pohjuseta kasutamine kasutaks ebadiglaselt
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dra voi kahjustaks varasema kaubamargi eristatavust voi mainet [tap-
sustatud tolge].

Riigisisene kohus soovis teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 tu-
leb télgendada nii, et ,0igustava pohjusega” selle satte tahenduses voib
olla tegemist ka siis, kui kolmas isik kasutas mainega kaubamargiga
identset vOi sarnast tahist identsete kaupade tdhistamiseks heauskselt
juba enne eelnimetatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamist.

Esitatud kiisimusele vastates leidis kohus, et maineka kaubamargi oma-
nik voib digustava pohjuse tottu olla kohustatud taluma seda, et kolmas
isik kasutab sarnast tahist identse kauba tahistamiseks, juhul kui eelni-
metatud tahist kasutati enne maineka kaubamargi taotluse esitamist ja
tahise kasutamine identse kauba tahistamiseks toimub heauskselt.

Hinnates, kas see on nii, peab liikkmesriigi kohus votma arvesse eelkdige
jargmisi asjaolusid:

e kui levinud on konealune tahis ja milline on selle reputatsioon as-
jaomase avalikkuse silmis,

e mil maaral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda
tahist algselt kasutati, kaubaga, mille jaoks on mainekas kaubamark
registreeritud, ja

e kui oluline on kénealuse kaubamargiga sarnase tahise kasutamine
selle kauba jaoks majanduslikult ja kaubanduslikult.

. Otsuses C-98/13 kasitles kohus autoridiguse ja kaubamargiomaniku
oigust takistada voltsitud kauba turustamist liksikisikule kolmandast rii-
gist veebipoe kaudu liikmesriigis, kus nii kaubamargi registreeringust tu-
lenevad digused kui ka autoridigused on kaitstud.
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Riigisisese kohtu eelotsuse kiisimusele vastuse andmisel tdlgendas ko-
hus maarust (EU) nr 1383/2003"; direktiivi 2001/29/EU? artiklit 4 (1); di-
rektiivi 2008/95/EU artikleid 5 (1)(3)® ja maaruse (EU) nr 207/2009* artik-
lit 9 (1).

Eelotsusetaotluse esitanud riigisisene kohus soovis teada, kas selleks, et
kolmandas riigis asuva veebipoe veebisaidi kaudu liikmesriigi territoo-
riumil elavale isikule miiiidud kauba intellektuaalomandidiguse omaniku
suhtes kehtiks kaitse, on vaja, et konealuses lilkkmesriigis peetaks seda
miiiiki Gldsusele levitamise viisiks voi kaubandustegevuse kdigus kasu-
tamiseks, ning kas enne miilimist peab sama liikmesriigi tarbijatele as-
jaomase kauba kohta olema tehtud miitigipakkumisi voi reklaami.

Euroopa Kohus leidis, et kolmandas riigis asuva veebipoe veebisaidi
kaudu liikmesriigi territooriumil elavale isikule miilidud kauba intellek-
tuaalomandioiguse omaniku suhtes kehtib kauba selle liikmesriigi terri-
tooriumile toomise ajal kaitse. Oiguste rikkumiseks piisab faktist, et ko-
nealune kaup osteti. Kaitse tagamiseks ei ole vaja, et enne miilimist
oleks asjaomase kauba kohta sama liikmesriigi tarbijatele tehtud miiligi-
pakkumisi voi reklaami.

Otsuses C-409/12 analiiiisis kohus, milliste tingimuste esinemisel on
voimalik kaubamargiomaniku Gigused I6ppenuks tunnistada, kui kau-
bamark on kas kaubamargiomaniku tegevuse voi tegevusetuse tulemu-
sena minetanud eristusvoime ning muutunud I6pptarbija jaoks kauba
dldnimeks.

IS

Noukogu 22. juuli 2003. aasta masrus (EU) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi
oiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes voetava tollimeetme ja konealuseid
oigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes voetavate meetmete kohta.

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EU autoridiguse ja
sellega kaasnevate diguste teatavate aspektide tihtlustamise kohta infolihiskonnas.

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EU kaubamirke
kasitlevate liikkmesriikide digusaktide tihtlustamise kohta.

N&ukogu 26. veebruari 2009. aasta maarus (EU) nr 207/2009 {ihenduse kaubamirgi kohta.
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Eelotsusetaotlus kasitleb direktiivi 2008/95/EU artikli 12 16ike 2 punkti a
tolgendamist.

Esitatud eelotsusetaotlusega soovis riigisisene kohus teada, kas kauba-
mark on kaubanduses muutunud kauba voi teenuse lldnimeks siis, kui
kaupade turustajad on teadlikud kaubamargist, kuid kaupade |6pptarbi-
jad ei taju asjaomast kaubamarki enam paritolutahisena? Kas omaniku
tegevuse voi tegevusetuse tottu Iopptarbijate, mitte aga kauba turustaja-
te jaoks iildnimeks muutunud kaubamargist tulenevad oGigused tuleb
tunnistada |oppenuks siis ja ainult siis, kui I6pptarbijad on sunnitud seda
nimetust kasutama, sest kauba tahistamiseks puuduvad teised sama-
vaarsed alternatiivsed nimetused?

Euroopa Kohus sedastas, et kaubamargidigused voib I16ppenuks tunnis-
tada, kui kaubamark on kaubamargiomaniku tegevuse voi tegevusetuse
tulemusena muutunud kauba iildnimeks vaid |6pptarbija jaoks.

Kaubamargiomaniku tegevusetusena voib kasitleda olukorda, kui kau-
bamargiomanik ei kohusta edasimiiiijaid lisaks kaubamarki kasutama
sellise kauba turustamisel, mille jaoks asjaomane kaubamark on regist-
reeritud.

Kaubamargiomaniku oiguste I6ppenuks tunnustamisel ei oma tahtsust
asjaolu, kas kaubal on muid nimetusi voi mitte. Muude nimetuste puu-
dumine ei anna alust muuta jareldust kaubamargi lildnimeks muutumise
kohta.

1. Direktiivi 2008/95/EU artikli 12 16ike 2 punkti a tuleb tdlgendada nii,
et sellises olukorras, nagu kasitletakse pohikohtuasjas, voib kaubamar-
gidiguse seoses teatava kaubaga, mille jaoks see kaubamark on regist-
reeritud, 16ppenuks tunnistada, kui kaubamark on kaubamargiomaniku
tegevuse voi tegevusetuse tulemusena muutunud asjaomase kauba (ild-
nimeks selle pohjal, kuidas I6pptarbija seda kaubamarki tajub.
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2. Direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti a tuleb télgendada nii, et
Ltegevusetusena” selle satte tahenduses voib maaratleda seda, kui kau-
bamargiomanik ei kohusta edasimiiiijaid lisaks kaubamarki kasutama
sellise kauba turustamisel, mille jaoks asjaomane kaubamark on regist-
reeritud.

3. Direktiivi 2008/95 artikli 12 I6ike 2 punkti a tuleb tolgendada nii, et
kaubamargidiguse 1oppenuks tunnistamine ei eelda selle kindlakstege-
mist, kas kaubal, mille kaubamark on kaubanduses muutunud tldnimeks,
on ka muid nimetusi.
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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
13. veebruar 2014*

Eelotsusetaotlus — Intellektuaalomand — Uhenduse disainilahendused —
Maarus (EU) nr 6/2002 — Artikli 7 I1dige 1, artikli 11 16ige 2, artikli 19 16ige 2,
artikkel 88, artikli 89 16ike 1 punktid a ja d — Uhenduse registreerimata
disainilahendus — Kaitse — Avalikustamine — Uudsus — Oiguste rikkumise
tuvastamise hagi — Téendamiskoormis — Aegumine — Kohaldatav digus

Kohtuasjas C-479/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa)
16. augusti 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saa-
bus Euroopa Kohtusse 25. oktoobril 2012, menetluses

H. Gautzsch GroBhandel GmbH & Co. KG
versus

Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. lleSi¢, kohtunikud C. G. Fernlund,
A. 0 Caoimh, C. Toader ja E. Jarasitnas (ettekandja),

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretar: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

— Minchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH, esindaja: Recht-
sanwalt A. Rinkler,

— Euroopa Komisjon, esindajad: G. Braun ja F. Bulst,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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olles 5. septembri 2013. aasta kohtuistungil dara kuulanud kohtujuristi
ettepanekuy,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus puudutab ndukogu 12. detsembri 2001. aasta maaru-
se (EU) nr 6/2002 iihenduse disainilahenduse kohta (EUT 2002 L 3, 1k 1;
ELT erivaljaanne 13/27, Ik 142; edaspidi ,maarus") artikli 7 16ike 1, artik-
li 11 I6ike 2, artikli 19 I6ike 2, artikli 89 |6ike 1 punktide a ja d tdlgenda-
mist.

Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, mille ks pool on H. Gautzsch
GroBhandel GmbH & Co. KG (edaspidi ,Gautzsch GroRhandel”) ja teine
pool Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH (edaspidi
+,MBM Joseph Duna”) ning vaidluse ese on MBM Joseph Duna poolt
Gautzsch Groflhandeli vastu esitatud hagi iihenduse registreerimata
disainilahenduse Giguste rikkumise tuvastamise néudes.

Oiguslik raamistik
Maaruse nr 6/2002 pdhjenduses 1 on ette nahtud:

,Uhtne siisteem iihenduse disainilahenduse saamiseks, mis oleks iihe-
taoliselt ning ihtse mojuga kaitstud kogu iGhenduse territooriumil, ai-
taks saavutada lihenduse asutamislepingus satestatud eesmarke.”

Selle maaruse pohjendustes 21 ja 22 on esitatud:

,(21) Uhenduse registreeritud disainilahendusest tuleneva ainudiguse
eesmark on tagada suurem odiguskindlus. Seevastu iGihenduse re-
gistreerimata disainilahendusega peaks kaasnema vaid 6igus ta-
kistada kopeerimist. Seeparast ei tohiks kaitse holmata tooteid,
milles kasutatud disainilahenduse on séltumatult valja toétanud
teine autor. Nimetatud Gigus peaks laienema ka digusi rikkuvaid
disainilahendusi sisaldavate toodetega kauplemisele.
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(22) Need oGigused tuleks kehtestada siseriiklike digusaktidega. See-
parast on tarvis koikides liikmesriikides ette naha teatavad Uiht-
sed pohisanktsioonid. Need peaksid véimaldama rikkumise |6pe-
tada olenemata jurisdiktsioonist, mille piires rakendamist taotle-
takse.”

Maaruse pohjenduses 31 on tapsustatud:

.Kaesolev maarus ei takista lihenduse disainilahendustena kaitstavate
disainilahenduste suhtes kohaldamast liikmesriikide tédstusomandi-
seadusi voi muid asjakohaseid digusakte, nditeks akte, mis kasitlevad
disainilahendusele registreerimisega saadud kaitset, registreerimata
disainilahendusi, kaubamarke, patente ja kasulikke mudeleid, kélvatut
konkurentsi voi tsiviilvastutust.”

Maaruse nr 6/2002 artikli 1 I6ike 1 ja l16ike 2 alapunkti a kohaselt on
viidatud maaruses satestatud tingimustele vastav iihenduse disainila-
hendus kaitstud kui ,ihenduse registreerimata disainilahendus”, kui
see on selles maaruses satestatud viisil avalikkusele kattesaadavaks
tehtud.

Maaruse nr 6/2002 artikkel 4 ,Kaitsekolblikkus” satestab, et (ihenduse
disainilahendust kaitstakse, kui see on uudne ja eristatav.

Maaruse artikli 5 ,Uudsus” |10ikes 1 on satestatud:

,Disainilahendus loetakse uudseks, kui identset disainilahendust ei ole
tehtud avalikkusele kattesaadavaks:

a) lhenduse registreerimata disainilahenduse puhul enne kuupaeva,
mil disainilahendus, millele kaitset taotletakse, esimest korda ava-
likkusele kattesaadavaks tehti;

[.]"
Nimetatud maaruse artikli 6 ,Eristatavus” [6ige 1 satestab:

+Disainilahendus loetakse eristatavaks, kui vastava ala asjatundja iild-
mulje sellest erineb koikide nende disainilahenduste jaetud tGldmuljest,
mis on avalikkusele kattesaadavaks tehtud:

12
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10.

11.

a) lhenduse registreerimata disainilahenduse puhul enne kuupaeva,
mil disainilahendus, millele kaitset taotletakse, esimest korda ava-
likkusele kattesaadavaks tehti;

[..]
Sama maaruse artikli 7 ,Avalikustamine” Ioikes 1 on satestatud:

JArtiklite 5 ja 6 kohaldamisel loetakse disainilahendus avalikkusele kat-
tesaadavaks tehtuks, kui see on parast registreerimist voi muul ajal
avaldatud triikis, seda on esitatud naitusel, kasutatud kaubavahetuses
voi see on muul viisil avalikustatud kas enne artikli 5 I16ike 1 punktis a ja
artikli 6 16ike 1 punktis a voi artikli 5 16ike 1 punktis b ja artikli 6 16ike 1
punktis b nimetatud kuupéeva, valja arvatud juhul, kui ihenduses te-
gutsevad asjaomase sektori ringkonnad ei oleks madistliku ootuse ko-
haselt pidanud sellest tavaparase majandustegevuse kaigus teada
saama. Disainilahendust ei loeta siiski avalikkusele kattesaadavaks
tehtuks, kui see on liksnes avalikustatud kolmandale isikule, kelle puhul
kehtib otsene voi kaudne konfidentsiaalsusnoue.”

Masruse nr6/2002 artikli 11 ,Uhenduse registreerimata disainilahen-
duse kaitse tdhtaeg” on satestatud:

»1. Disainilahendust, mis vastab 1. jao tingimustele, kaitstakse lihen-
duse registreerimata disainilahendusena kolme aasta jooksul alates
kuupaevast, mil disainilahendus ihenduses esimest korda avalikkusele
kattesaadavaks tehti.

2. Disainilahendus loetakse 16ike 1 tahenduses iihenduses avalikku-
sele kattesaadavaks tehtuks, kui see on triikis avaldatud, naitusele esi-
tatud, seda on kasutatud kaubavahetuses voi see on muul viisil avali-
kustatud sellisel viisil, et ihenduses tegutsevad asjaomase sektori
ringkonnad pidid moistliku ootuse kohaselt sellest tavaparase majan-
dustegevuse kadigus teada saama. Disainilahendust ei loeta siiski ava-
likkusele kattesaadavaks tehtuks, kui see on iiksnes avalikustatud
kolmandale isikule, kelle puhul kehtib otsene voi kaudne konfident-
siaalsusnodue.”
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12.

13.

14.

Maaruse artikli 19 ,Uhenduse disainilahendusest tulenevad &igused”
IGigetes 1 ja 2 on satestatud:

,1. Uhenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule
ainudiguse kasutada disainilahendust ning takistada kolmandat isikut
seda loata kasutamast. Nimetatud kasutamiseks loetakse eelkdige sel-
lise toote valmistamist, pakkumist, turustamist, importi, eksporti voi
kasutamist voi nendel eesmarkidel sellise toote sailitamist, milles di-
sainilahendus sisaldub v6i mille puhul seda on kasutatud.

2. Seevastu Uhenduse registreerimata disainilahendus annab selle
omanikule diguse takistada Idikes 1 nimetatud toiminguid liksnes juhul,
kui vaidlusalune kasutus hélmab kaitstud disainilahenduse kopeeri-
mist.

Vaidlusalust kasutust ei loeta kaitstud disainilahenduse kopeerimiseks,
kui kasutatava disainilahenduse on soltumatult loonud autor, kelle pu-
hul on alust arvata, et ta ei tea omaniku poolt avalikuks tehtud disaini-
lahendusest.”

Konealuse maaruse artiklis 88 ,Kohaldatav digus” on satestatud:

,1.  Uhenduse disainilahenduste kohtud kohaldavad kiesoleva maaru-
se satteid.

2. Kaesoleva maarusega reguleerimata kiisimustes kohaldab (hen-
duse disainilahenduste kohus siseriiklikke, sealhulgas rahvusvahelise
eradiguse satteid.

3. Kui kdesolevas maaruses ei ole satestatud teisiti, kohaldab (ihen-
duse disainilahenduste kohus samu menetlusnorme, mida kohaldataks
kohtu asukohaliikmesriigi siseriikliku disainilahenduse digustega seon-
duva sama liiki hagi puhul.”

Maaruse artikli 89 ,Sanktsioonid Giguste rikkumisega seotud hagide
puhul” [6ikes 1 on satestatud:

+Kui Gihenduse disainilahenduste kohus rikkumist voi rikkumise ohtu
kasitleva hagi menetluses leiab, et kostja on (ihenduse disainilahendust
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15.

16.

17.

rikkunud voi loonud selle rikkumise ohu, votab ta, kui seda ei takista
mojuvad pohjused, kasutusele jargmisi meetmeid:

a) kohustab kostjat Iopetama tegevuse, mis ihenduse disainilahen-
duse oigusi rikub voi rikuks;

b) maarab rikkuvate toodete konfiskeerimise;

c) madrab peamiselt rikkuvate toodete valmistamiseks kasutatud
materjalide ja vahendite arestimise, kui omanik teadis voi pidi
teadma nende kasutamise eesmarki;

d) mairab muid asjaolude kohaseid sanktsioone, mis on ette nahtud
selle lilkmesriigi oigusaktide, sealhulgas rahvusvahelise eradiguse
satetega, kus rikkumine on toime pandud vo6i seda on kavandatud.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Eelotsusetaotlusest nadhtub, et pohikohtuasja pooled turustavad
aiamooblit. MBM Joseph Duna kaubavalikusse kuulub Saksamaal tu-
rustatav baldahhiiniga aiapaviljon, mille disainilahenduse todtas ko-
nealuse arilihingu tegevjuht valja 2004. aastal. Gautzsch GroRhandel
hakkas omakorda 2006. aastal miiima aiapaviljoni ,Athen”, mille val-
mistaja on Hiinas asuv ettevotja Zhengte.

MBM Joseph Duna vaitis, et tema disainilahendus on kaitstud kui
tihenduse registreerimata disainilahendus ja esitas Landgericht Diis-
seldorfile (Disseldorfi (Saksamaa) esimese astme kohus) Gautzsch
GroRhandeli vastu Giguste rikkumise tuvastamise hagi, milles noudis,
et Gautzsch GroBhandel 16petaks asjaomase paviljoni kasutamise, an-
naks oma valduses v6i omandis olevad disainilahenduse Gigust rikku-
vad tooted vilja havitamiseks ja annaks oma tegevuse kohta teavet,
ning hivitaks selle tottu tekkinud kahju.

MBM Joseph Duna p6hjendas oma noudeid eelkdige sellega, et paviljon
+Athen” on koopia talle kuuluvast disainilahendusest, mis sisaldus
2005. aasta aprilli ja mai uudiskirjas ,MBM-Neuheitenblatter”, mida oli
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18.

19.

20.

21.

levitatud moobli ja aiamdobli sektori suurematele edasimiilijate ning
Saksamaa modblihankeiihistute hulgas.

Gautzsch GrofRhandel vaidles neile nouetele vastu ja markis, et ettevot-
ja Zhengte todtas paviljoni ,Athen” soltumatult valja 2005. aasta algu-
ses ega olnud MBM Joseph Duna disainilahendusest teadlik. Zhengte
esitles paviljoni 2005. aasta martsis Euroopa klientidele selle ettevotja
Hiinas asuvas valjapanekusaalis ja iks mudel saadeti sama aasta juu-
nis Belgias asutatud aritihingule Kosmos. Gautzsch GroBhandel vaitis,
et MBM Joseph Duna oli alates 2005. aasta septembrist konealusest
disainilahendusest teadlik ja teadis, et seda turustati alates
2006. aasta augustist, ning esitas vastuvaite, mille kohaselt on nduded
aegunud ja minetatud.

Esimese astme kohus nentis, et kuna (ihenduse registreerimata disaini-
lahenduse kolmeaastane kaitsetdhtaeg on méédunud, puudub vajadus
otsustada esimese ja teise noude iile, millega taotletakse paviljoni
+Athen” kasutamise |opetamist ja disainilahenduse oigust rikkuvate
toodete iileandmist. Ulejaanud nduete osas otsustas kohus, et
Gautzsch GroBhandel peab esitama teavet oma tegevuse kohta ning et
konealusel ariiihingul on kohustus maksta oma tegevusega tekitatud
kahju eest rahalist hiivitist.

Apellatsioonikohus jattis selle kohtuotsuse peale esitatud Gautzsch
GroBhandeli apellatsioonkaebuse rahuldamata, kuna ta leidis, et esi-
mene ja teine noue on pohjendatud maaruse nr 6/2002 artikli 19 I6ike 2
ja artikli 89 16ike 1 punktide a ja d alusel ning samuti Saksa disainila-
henduste Giguskaitset kasitleva seaduse (Gesetz iiber den rechtlichen
Schutz von Mustern und Modellen) alusel ning et MBM Joseph Dunal
oli toepoolest digus saada noutud teavet ning hiivitist talle tekitatud
kahju eest.

Gautzsch Grofhandeli poolt eelotsusetaotluse esitanud kohtule esita-
tud kassatsioonkaebuse labivaatamisel tekkis nimetatud kohtul pohi-
kohtuasja asjaolusid silmas pidades kiisimus, milline ulatus on maaru-
se nr6/2002 artikli 7 16ikes 1 ja artikli 11 I6ikes 2 kasutatud moistel
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22.

23.

»avalikustamine” selle kindlaksmaaramisel, kas registreerimata disaini-
lahendus, millele kaitset taotletakse, on selle maaruse tahenduses ava-
likkusele kattesaadavaks tehtud ning kas vastandatud disainilahendus
on avalikustatud sellest varem.

Lisaks soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas tdendeid
registreerimata disainilahenduse rikkumise kohta ning diguste rikkumi-
se tuvastamise hagile vastuvditena esitatavaid aegumise ja diguste
minetamise vaiteid reguleerib liidu digus voi kuuluvad need liikmesriigi
oiguse kohaldamise alasse. Lisaks kiisib eelotsusetaotluse esitanud
kohus, kas nouetele, millega taotletakse disainilahenduse Gigust rikku-
vate toodete havitamist kogu Euroopa Liidus ja teavet disainilahenduse
oiguse rikkuja tegevuse kohta ning hiivitist selle tegevuse tottu tekki-
nud kahju eest, kohaldatakse eelotsusetaotluse esitanud kohtu asuko-
hariigi digust voi selle lilkkmesriigi digust, kus 6igusrikkumised toime
pandi.

Neil asjaoludel otsustas Bundesgerichtshof menetluse peatada ja esi-
tada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

,1. Kas maaruse [nr 6/2002] artikli 11 16iget 2 tuleb télgendada nii, et
liidus tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad pidid maoistliku
ootuse kohaselt disainilahendusest tavaparase majandustegevuse
kdigus teada saama, juhul kui edasimiiiijatele levitati disainilahen-
duse kujutisi?

2.  Kas maaruse [nr 6/2002] artikli 7 16ike 1 esimest lauset tuleb t6l-
gendada nii, et liidus tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad ei
oleks moistliku ootuse kohaselt pidanud disainilahendusest tava-
parase majandustegevuse kaigus teada saama, kuigi see tehti kat-
tesaadavaks kolmandale isikule ilma otsese voi kaudse konfident-
siaalsusndudeta:

a) kui see tehti kdttesaadavaks ainult {ihele asjaomase sektori et-
tevotjale voi
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b) kui see oli vadlja pandud Hiina ettevotja valjapanekusaalis, mida
tavaparane turuseire ei hdlma?

a. Kas maaruse [nr 6/2002] artikli 19 Idiget 2 tuleb tdlgendada
nii, et Uhenduse registreerimata disainilahenduse omanikul lasub
kohustus toendada, et vaidlusalune kasutus seisneb kaitstud di-
sainilahenduse kopeerimises?

Kui kolmanda kiisimuse punktile a vastatakse jaatavalt:

kas toendamiskoormis laheb iile teisele poolele voi Gihenduse re-
gistreerimata disainilahenduse omaniku téendamiskoormist ker-
gendatakse, kui disainilahendus ja vaidlustatud kasutus on oluli-
ses osas lihtivad?

a. Kas o0igus nouda lhenduse registreerimata disainilahenduse
diguste rikkumise I6petamist vastavalt maaruse [nr 6/2002] artik-
li 19 I6ikele 2 ja artikli 89 I6ike 1 punktile a aegub?

Kui neljanda kiisimuse punktile a vastatakse jaatavalt:

kas aegumist reguleerib liidu digus, ja kui jah, siis milline Gigus-
norm?

a. Kas o0igus nduda iihenduse registreerimata disainilahenduse
oiguste rikkumise lopetamist vastavalt maaruse [nr 6/2002] artik-
li 19 Ioikele 2 ja artikli 89 16ike 1 punktile a voidakse minetada?

Kui viienda kiisimuse punktile a vastatakse jaatavalt:
kas 6iguse minetamist reguleerib liidu 6igus ja kui jah, siis milline
oigusnorm?

Kas maaruse [nr 6/2002] artikli 89 I6ike 1 punkti d tuleb tdlgenda-
da nii, et (ihenduse registreerimata disainilahenduse o6iguste rik-
kumisel pohineva kogu liitu hélmava kauba havitamise, teabe esi-
tamise ja kahju hiivitamise noude suhtes tuleb kohaldada selle
lilkmesriigi 0igust, kus rikkumine toime pandi?”
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24.

25.

26.

27.

Eelotsuse kiisimuste analiiiis
Esimene kiisimus

Eelotsusetaotluse esitanud kohus margib, et apellatsioonikohus asus
seisukohale, et pohikohtuasjas kasitletav MBM Joseph Duna aiapavil-
joni disainilahendus avalikustati esimest korda 2005. aasta aprillis ja
mais, kui miilijatele ja vahendajatele, kelle hulgas oli kaks Saksamaa
modblihankeiihistut, levitati 300—-500 eksemplari uudiskirja ,MBM-
Neuheitenblatter”, mis sisaldas selle disainilahenduse kujutisi.

Neist asjaoludest lahtudes kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas
selle disainilahenduse kujutiste edastamisest jaemiiiijatele piisab ja-
reldamaks, et liidus tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad pidid
maaruse nr 6/2002 artikli 11 16ike 2 tahenduses disainilahendusest ta-
vaparase majandustegevuse kadigus teada saama. Eelotsusetaotluse
esitanud kohus margib, et on olemas seisukoht, et asjaomase sektori
ringkonnad holmavad ainult selliseid isikuid, kes tegelevad asjaomases
sektoris disainilahenduste loomise ja neile disainilahendusele vastava-
te toodete arendamise voi valmistamisega. Selle arvamuse kohaselt ei
kuulu asjaomase sektori kdnealusesse ringkonda koik jaemiidijad, vaid
liksnes need, kellel on loov moju selle toote kujundusele, mida nad tu-
rustavad.

Maaruse nr 6/2002 artikli 11 16ike 2 sGnastuse alusel ei saa mbdistet
«asjaomase sektori ringkonnad” siiski niimoodi tdlgendada.

Nagu komisjon Euroopa Kohtule esitatud seisukohtades ja kohtujurist
oma ettepaneku punktis 34 jj rohutavad, ei sea maaruse nr 6/2002 ar-
tikli 11 16ige 2 tegelikult asjaomase sektori ringkondadena kasitletavate
flusiliste ja juriidiliste isikute tegevuse laadile piiranguid. Lisaks tule-
neb selle satte sOnastusest, ja eelkdige asjaolust, et selle kohaselt ka-
sitletakse kaubanduses kasutamist registreerimata disainilahenduse
avalikkusele kattesaadavaks tegemisena, ning et selle kohaselt peab
lahtuma ,tavapdrasest majandustegevusest” selle kindlakstegemisel,
kas asjaomase sektori ringkonnad pidid moistliku ootuse kohaselt tea-
da saama asjaoludest, mida saab kasitada avalikustamisena, et pohi-
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28.

29.

30.

31.

32.

motteliselt ei saa neid jaemiilijaid, kes ei osalenud asjaomase toote ku-
jundamisel, jatta valja isikute hulgast, keda véib pidada asjaomase sek-
tori ringkondadesse kuuluvaks.

Sedalaadi valistamine tooks pealegi kaasa lihenduse registreerimata
disainilahenduste kaitse piiramise, mis ei ole mingil moel pohjendatud
maaruse nr 6/2002 muude séatete ja pdhjendustega.

Kiisimus, kas liidus tegutsevatele asjaomase sektori jaemiilijatele re-
gistreerimata disainilahenduse avalikustamisest piisab jareldamaks, et
selle sektori ringkonnad pidid moistliku ootuse kohaselt disainilahen-
dusest tavaparase majandustegevuse kaigus teada saama, on ikkagi
faktiklisimus, mille vastus soltub (ihenduse disainilahenduste kohtu
poolt iga kohtuasja eriomaste asjaolude alusel antud hinnangust.

Jarelikult tuleb esimesele eelotsuse kiisimusele vastata, et maaruse
nr 6/2002 artikli 11 Idiget 2 tuleb télgendada nii, et liidus tegutsevad as-
jaomase sektori ringkonnad pidid moistliku ootuse kohaselt disainila-
hendusest tavaparase majandustegevuse kdigus teada saama, juhul
kui selles sektoris tegutsevatele jaemiiiijatele levitati disainilahenduse
kujutisi; ihenduse disainilahenduste kohus peab sellele hinnangu
andma tema menetluses oleva kohtuasja eriomaste asjaolude alusel.

Teine kiisimus

Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob esile, et apellatsioonikohus
moonis, et hagi esemeks olev MBM Joseph Duna disainilahendus on
uudne maaruse nr 6/2002 artikli 5 16ike 1 punkti a tahenduses, kuna as-
jaomase sektori ringkonnad ei saanud tavaparase majandustegevuse
kdigus olla teadlikud disainilahendusest ,Athen”, mida esitleti
2005. aastal ettevotja Zhengte Hiinas asuvas valjapanekusaalis ja Bel-
gias aritihingule Kosmos.

Neist kaalutlustest Iahtudes soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus
teada, kas maaruse nr 6/2002 artikli 7 Ioike 1 esimest lauset tuleb tol-
gendada nii, et liildus tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad ei oleks
moistliku ootuse kohaselt pidanud disainilahendusest tavaparase ma-
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33.

34.

35.

36.

jandustegevuse kaigus teada saama, olgugi et see oli tehtud kattesaa-
davaks kolmandale isikule ilma otsese v6i kaudse konfidentsiaalsus-
noudeta, juhul kui see tehti kattesaadavaks ainult tihele selle sektori et-
tevétjale, voi kui see oli valja pandud sellises kohas asuva ettevotja val-
japanekusaalis, mida ,tavaparane turuseire” ei hdlma.

Selles osas olgu margitud, et maaruse nr 6/2002 artikli 7 I6ike 1 esime-
se lause sonastusest ei tulene nouet, et need avalikustamise asjaolud,
mille esinemisel loetakse selle maaruse artiklite 5 ja 6 kohaldamisel di-
sainilahendus avalikkusele kattesaadavaks tehtuks, peavad olema aset
leidnud liidu territooriumil.

Sama artikli kohaselt ei loeta disainilahendust avalikkusele kattesaa-
davaks tehtuks, kui avalikustamise asjaoludest ei pidanud liidus tegut-
sevad asjaomase sektori ringkonnad moistliku ootuse kohaselt tavapa-
rase majandustegevuse kaigus teada saama. Kiisimus, kas neisse
ringkondadesse kuuluvad isikud voisid maistliku ootuse kohaselt teada
slindmustest, mis leidsid aset valjaspool liidu territooriumi, on faktikii-
simus, mille vastus soltub lihenduse disainilahenduste kohtu poolt
konkreetse kohtuasja eriomaste asjaolude alusel antud hinnangust.

Sama kehtib ka kiisimuse kohta, kas disainilahenduse avalikustamisest
liidu territooriumil lGihele asjaomase sektori ettevotjale piisab, et jarel-
dada, et asjaomase sektori ringkonnad pidid maoistliku ootuse kohaselt
sellest tavaparase majandustegevuse kaigus teada saama. Nimelt ei
ole valistatud, et teatud asjaoludel voib sellisest avalikustamisest piisa-
ta.

Neid kaalutlusi arvesse vottes tuleb teisele kiisimusele vastata, et maa-
ruse nr 6/2002 artikli 7 16iget 1 tuleb tolgendada nii, et maistliku ootuse
kohaselt ei pidanud liidus tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad
registreerimata disainilahendusest tavaparase majandustegevuse kai-
gus teada saama, olgugi et see tehti kattesaadavaks kolmandale isiku-
le ilma otsese voi kaudse konfidentsiaalsusnoudeta, juhul kui see on
tehtud kattesaadavaks ainult ihele selle sektori ettevatjale, voi kui see
on valja pandud valjaspool liidu territooriumi asuva ettevotja valjapa-
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37.

38.

39.

40.

nekusaalis; ihenduse disainilahenduste kohus peab sellele hinnangu
andma tema menetluses oleva kohtuasja eriomaste asjaolude alusel.

Kolmas kiisimus

Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob esile, et apellatsioonikohtu ot-
suse kohaselt ei ole Gautzsch GroRhandeli disainilahendus séltumatu
loomingulise tegevuse tulemus, vaid tegemist on MBM Joseph Duna
disainilahenduse kopeerimisega; seetottu kergendas eelotsusetaotluse
esitanud kohus viimati nimetatud aritihingu tdendamiskoormist, vottes
arvesse konealuste disainilahenduste vahelist ,objektiivselt tuvastatud
pohimattelist Gihtivust”.

Neist kaalutlustest lahtudes soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus
teada, kas maaruse nr 6/2002 artikli 19 16iget 2 tuleb télgendada nii, et
tihenduse registreerimata disainilahenduse omanikul lasub kohustus
tdendada, et vaidlusalune kasutus seisneb selle disainilahenduse ko-
peerimises, ja kui sellele kiisimusele vastatakse jaatavalt, siis kas
toendamiskoormis ldheb lile teisele poolele voi seda kergendatakse, kui
disainilahendus ja vaidlustatud kasutus on ,olulises osas ihtivad”.

Selles osas olgu margitud, et maaruse nr 6/2002 artikkel 19, mis — na-
gu ilmneb selle pealkirjast — puudutab ihenduse disainilahendusest tu-
lenevad Oigusi, ei sisalda otseselt toendamist kasitlevaid menetlus-
norme.

Nagu kohtujurist on oma ettepaneku punktides 67—74 kaubamargioi-
gusele viidates markinud, kui tdendamiskoormis kiisimuses, kas vaid-
lusalune kasutusviis seisneb kaitstud disainilahenduse kopeerimises,
kuuluks liikmesriikide diguse kohaldamise alasse, oleks selle tagajar-
jeks disainilahenduse omanike erinev kaitse soltuvalt asjaomasest
seadusest, mistottu jadks saavutamata maaruse nr 6/2002 pohjendu-
ses 1 esitatud eesmark tagada kogu liidu territooriumil 6igussiisteemi-
des lihetaoline ja lihtse mojuga kaitse (vt analoogia alusel 18. oktoobri
2005. aasta otsus kohtuasjas C-405/03: Class International, EKL 2005,
Ik 1-8735, punkt 73).
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41.

42.

43.

44.

Nimetatud eesmarki ja ka maaruse nr 6/2002 artikli 19 16ike 2 struktuu-
ri ja Ulesehitust silmas pidades tuleb asuda seisukohale, et kui kaitstud
disainilahenduse omanik tugineb nimetatud satte esimeses taandes
satestatud Gigusele, siis lasub selle tdendamiskoormis, et vaidlustatud
kasutus seisneb kaitstud disainilahenduse kopeerimises, selle disaini-
lahenduse omanikul, samas kui sama sétte teise taande kohaselt peab
vastaspool tdoendama, et vaidlustatud kasutus on vélja tootatud soltu-
matult.

Rohkem maaruses nr 6/2002 téendamist puudutavaid menetlusnorme
ette ei nahta ja selle artiklist 88 tuleneb, et need normid tuleb kindlaks
maarata liikmesriigi digusaktides. Samas peavad valjakujunenud koh-
tupraktika kohaselt liikmesriigid vordvaarsuse ja tohususe pohimotete
alusel tagama, et need normid ei oleks ebasoodsamad kui samalaadse-
te siseriiklike oigusvaidluste puhul ning ei muudaks liidu diguskorraga
isikutele antud oiguste teostamist praktiliselt voimatuks voi ilemaara
raskeks (vt selle kohta 24. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-55/06:
Arcor, EKL 2008, Ik I-2931, punkt 191).

Nagu margib komisjon, peab iihenduse disainilahenduste kohus seetot-
tu juhul, kui ta tuvastab, et kaitstud disainilahenduse omanikule nouta-
va toestamiskoormise panemine voib tdendamise muuta voimatuks voi
llemaara raskeks, tohususe pohimotte jargimiseks kasutama selle
raskuse Uletamiseks koiki siseriikliku digusega talle voimaldatud me-
netluslikke abinousid (vt analoogia alusel 7. septembri 2006. aasta ot-
sus kohtuasjas C-526/04: Laboratoires Boiron, EKL 2006, lkI-7529,
punkt 55, ja 28. jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-264/08: Direct
Parcel Distribution Belgium, EKL 2010, Ik I-731, punkt 35). Kohus vaib
ka vajaduse korral kohaldada liikmesriigi digust, mis naeb ette tdenda-
miskoormise limberpaigutamise voi kergendamise.

Seetottu tuleb vastata kolmandale eelotsuse kiisimusele, et maaruse
nr 6/2002 artikli 19 I6ike 2 esimest I6iku tuleb tolgendada nii, et kaits-
tud disainilahenduse omanikul lasub kohustus tdendada, et vaidlusalu-
ne kasutus seisneb selle disainilahenduse kopeerimises. Kui iihenduse
disainilahenduste kohus aga tuvastab, et tdendamiskoormise lasumine
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45.

46.

47.

48.

konealusel omanikul voib tdendamise muuta voimatuks voi lileméaara
raskeks, siis peab see kohus tohususe pohimotte jargimiseks kasuta-
ma selle raskuse Uletamisel koiki talle siseriikliku 6igusega véimalda-
tud menetluslikke abindusid, sealhulgas vajaduse korral liikmesriigi 6i-
gust, mis naeb ette toendamiskoormise limberpaigutamise voi kergen-
damise.

Neljas ja viies kiisimus

Eelotsusetaotluse esitanud kohus margib esiteks, et apellatsiooniko-
hus sedastas, et 6igus nduda maaruse nr 6/2002 artikli 19 I6ike 2 ja ar-
tikli 89 16ike 1 punkti a alusel disainilahenduse 0igusi rikkuva tegevuse
Iopetamist ei olnud hagi esitamise kuupdeval aegunud. Seda seisukoh-
ta silmas pidades soovib ta teada, kas nimetatud digusele kohaldatak-
se aegumist, ja juhul kui vastus on jaatav, siis kas seda reguleerib liidu
oigus. Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob selles osas esile, et kuigi
maarus nr 6/2002 ei sisalda selle kohta erisatteid, satestab artikli 89
Idige 1, et ihenduse disainilahenduste kohus maarab disainilahenduse
oiguste rikkumise korral karistuse, valja arvatud juhul ,kui seda [takis-
tavad] méjuvad pohjused”.

Kuna apellatsioonikohus liikkas tagasi Gautzsch GroRhandeli vastuvai-
te, mille kohaselt on digused minetatud, kiisib eelotsusetaotluse esita-
nud kohus veel, kas ja millistel tingimustel minetatakse digus esitada
hagi disainilahenduse rikkumise peale vastavalt maaruse nr 6/2002 ar-
tikli 19 loikele 2 ja artikli 89 Ioike 1 punktile a. Eelotsusetaotluse esita-
nud kohtu arvates tuleb valja selgitada, kas asjaolud, millest Gautzsch
GroBhandel minetamist jareldab, kuuluvad viimati nimetatud sattes ni-
metatud ,mojuvate pohjuste” kategooriasse.

Selles osas tuleb asuda seisukohale, et maarus nr 6/2002 ei {itle midagi
nende Oiguste aegumise ja minetamise kohta, millele saab tugineda
vastuvaitena selle maaruse artikli 19 I6ikele 2 ja artikli 89 16ike 1 punk-
ti a alusel esitatud hagi peale.

Moiste ,mojuvad pdhjused” konealuse maaruse artikli 89 16ike 1 tahen-
duses seondub konkreetse juhtumi faktiliste asjaoludega (vt analoogia
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49.

50.

51.

alusel 14. detsembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-316/05: Nokia,
EKL 2006, Ik I-12083, punkt 38). Seega ei holma see mdiste aegumist ja
oiguste minetamist, mis kujutavad endast diguslikke asjaolusid.

Jarelikult reguleerib maaruse nr 6/2002 artikli 88 16ike 2 kohaselt selle
maaruse artikli 19 10ike 2 ja artikli 89 Ioike 1 punkti a alusel esitatud
hagile vastuvaitena esitatavad aegumise ja 6iguste minetamise vaiteid
liikmesriigi 6igus, mida tuleb kohaldada, jargides vordvaarsuse ja tohu-
suse pohimotteid, mille sisu on meenutatud kadesoleva otsuse punk-
tis42 (vt ka analoogia alusel 13.juuli 2006. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-295/04-C-298/04: Manfredi jt, EKL 2006, lk1-6619,
punktid 77—-80; 28.jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-406/08:
Uniplex (UK), EKL 2010, Ik I-817, punktid 32 ja 40; 8. juuli 2010. aasta
otsus kohtuasjas C-246/09: Bulicke, EKL 2010, Ik I-7003, punkt 25;
8. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-177/10: Rosado Santana,
EKL 2011, Ik I-7907, punktid 89, 90, 92 ja 93, ning 19. juuli 2012. aasta
otsus kohtuasjas C-591/10: Littlewoods Retail jt, kohtulahendite kogu-
mikus veel avaldamata, punkt 27).

Seetottu tuleb neljandale ja viiendale eelotsuse kiisimusele vastata, et
hagile maaruse nr 6/2002 artikli 19 16ike 2 ja artikli 89 I6ike 1 punkti a
alusel esitatud aegumise ja Giguste minetamise vastuvaiteid reguleerib
liilkmesriigi 0igus, mida tuleb kohaldada vordvaarsuse ja tohususe po-
himotteid jargides.

Kuues kiisimus

Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus tuvastas, et apellatsioonikohus
ei votnud seisukohta kiisimuses, millist 6igust tuleb kohaldada disaini-
lahenduse digust rikkuvate toodete havitamise ja Gautzsch GroBhande-
li tegevuse kohta teabe saamise ja selle tegevuse tottu tekkinud kahju
hiivitamise nouetele, siis soovib ta teada, kas neile nduetele tuleb ko-
haldada selle liilkmesriigi 6igust, mille territooriumil neile digustele tugi-
netakse, voi tuleb maaruse nr 6/2002 artikli 89 16ike 1 punkti d tdlgen-
dada nii, et selliste nduete suhtes tuleb kohaldada selle liikmesriigi 6i-
gust, kus disainilahenduse oigust rikuti. Eelotsusetaotluse esitanud
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52.

53.

54.

55.

kohus margib selles kiisimuses, et liikkmesriigi diguse kohaldamist (ht-
setel alustel saab péhjendada eelkdige diguse tohusa joustamise kaa-
lutlusega, kuid selline lahendus ei pruugi olla kooskdlas maaruse
nr 6/2002 artikli 89 I6ike 1 punktiga d.

Mis puudutab disainilahenduse oigust rikkuvate toodete havitamise
nouet, siis selles osas olgu esiteks margitud, et vastavalt maaruse
nr 6/2002 artikli 89 16ikele 1 — mille punktis a on nimetatud keeld jatka-
ta tegevust, mis disainilahenduse oigusi rikub voi rikuks ning punkti-
des b ja c disainilahenduse digust rikkuvate toodete ja nende valmis-
tamiseks kasutatud materjalide ja vahendite konfiskeerimine — kuulub
nende toodete havitamine ,muude asjaolude kohaste sanktsioonide”
hulka, mida on mainitud punktis d. Jarelikult tuleb maaruse nr 6/2002
artikli 89 I16ike 1 punkti d kohaselt nimetatud noudele kohaldada selle
liilkmesriigi digust — sealhulgas selle riigi rahvusvahelist eradigust, kus
disainilahenduse o6igust rikuti voi tehti seda digust ohustavaid toimin-
guid.

Teiseks olgu margitud disainilahenduse diguse rikkuja voi selle diguse
ohustaja tegevuse tottu tekkinud kahju hiivitamise ndude ja kahju kind-
laksmaaramiseks sellise tegevuse kohta teabe saamise ndude kohta, et
kohustus esitada sellist teavet ja hiivitada tekitatud kahju ei kujuta en-
dast seevastu sanktsiooni maaruse nr 6/2002 artikli 89 tahenduses.

Seetottu tuleb vastavalt maaruse nr 6/2002 artikli 88 10ikele 2 eelmises
punktis nimetatud nouetele kohaldada vaidlust lahendava (ihenduse
disainilahenduste kohtu asukohariigi digust, sealhulgas selle riigi rah-
vusvahelist eradigust. Muu hulgas on see kooskdlas nimetatud maaru-
se pohjendusega 31, mille kohaselt maarus ei takista iihenduse disaini-
lahendustena kaitstavate disainilahenduste suhtes kohaldamast liik-
mesriikide seadusi, mis puudutavad tsiviilvastutust.

Neid kaalutlusi arvesse vottes tuleb vastata kuuendale kiisimusele, et
maaruse nr 6/2002 artikli 89 16iget 1 punktid tuleb tolgendada nii, et
disainilahenduse 6igust rikkuvate toodete havitamise noudele tuleb
kohaldada selle liikmesriigi 6igust, sealhulgas selle riigi rahvusvahelist
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56.

eradigust, kus tehti disainilahenduse oigust rikkuvaid voi ohustavaid
toiminguid. Nende toimingute tdideviija tegevuse tottu tekkinud kahju
hiivitamise nouete ja kahju kindlaksmaaramiseks nende tegevuste koh-
ta teabe saamise nouetele tuleb nimetatud maaruse artikli 88 16ike 2
alusel kohaldada vaidlust lahendava iihenduse disainilahenduste kohtu
asukohariigi 6igust, sealhulgas selle riigi rahvusvahelist eradigust.

Kohtukulud

Kuna podhikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaot-
luse esitanud kohtus pooleli oleva asja liks staadium, otsustab kohtu-
kulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule markuste esitamise-
ga seotud kulusid, valja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsus-
tab:

1. Noukogu 12.detsembri 2001.aasta mairuse (EU) nr6/2002
lihenduse disainilahenduse kohta artikli 11 loiget 2 tuleb tolgen-
dada nii, et Euroopa Liidus tegutsevad asjaomase sektori ringkon-
nad pidid moistliku ootuse kohaselt disainilahendusest tavaparase
majandustegevuse kadigus teada saama, juhul kui selles sektoris
tegutsevatele jaemiiiijatele levitati disainilahenduse kujutisi;
lihenduse disainilahenduste kohus peab sellele hinnangu andma
tema menetluses oleva kohtuasja eriomaste asjaolude alusel.

2. Maaruse nr 6/2002 artikli 7 Ioiget 1 tuleb tolgendada nii, et moist-
liku ootuse kohaselt ei pidanud Euroopa Liidus tegutsevad asja-
omase sektori ringkonnad registreerimata disainilahendusest ta-
vaparase majandustegevuse kdigus teada saama, olgugi et see
tehti kdattesaadavaks kolmandale isikule ilma otsese voi kaudse
konfidentsiaalsusnoudeta, juhul kui see on tehtud kattesaadavaks
ainult iihele selle sektori ettevotjale, voi kui see on vilja pandud
valjaspool liidu territooriumi asuva ettevotja valjapanekusaalis;
iihenduse disainilahenduste kohus peab sellele hinnangu andma
tema menetluses oleva kohtuasja eriomaste asjaolude alusel.
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3. Maaruse nr 6/2002 artikli 19 Ioike 2 esimest loiku tuleb tolgenda-
da nii, et vaidlusalune kasutus seisneb selle disainilahenduse ko-
peerimises. Kui iihenduse disainilahenduste kohus aga tuvastab,
et toendamiskoormise lasumine konealusel omanikul voib toen-
damise muuta voimatuks voi iilemaara raskeks, siis peab see ko-
hus tohususe pohimotte jargimiseks kasutama selle raskuse iile-
tamisel koiki talle siseriikliku digusega voimaldatud menetluslikke
abinousid, sealhulgas vajaduse korral lilkkmesriigi 6igust, mis ndaeb
ette toendamiskoormise limberpaigutamise voi kergendamise.

4. Hagile maaruse nr6/2002 artikli 19 loike 2 ja artikli 89 Ioike 1
punkti a alusel esitatud aegumise ja 6iguste minetamise vastuvai-
teid reguleerib liikmesriigi oigus, mida tuleb kohaldada vordvaar-
suse ja tohususe pohimotteid jargides.

5. Maaruse nr 6/2002 artikli 89 loiget 1 punkti d tuleb tolgendada nii,
et disainilahenduse oigust rikkuvate toodete havitamise noudele
tuleb kohaldada selle liikmesriigi 0igust, sealhulgas selle riigi rah-
vusvahelist eraoigust, kus tehti disainilahenduse digust rikkuvaid
voi ohustavaid toiminguid. Nende toimingute taideviija tegevuse
tottu tekkinud kahju hiivitamise nouete ja kahju kindlaksmaarami-
seks nende tegevuste kohta teabe saamise nouetele tuleb nimeta-
tud maaruse artikli 88 16ike 2 alusel kohaldada vaidlust lahendava
lihenduse disainilahenduste kohtu asukohariigi 6igust, sealhulgas
selle riigi rahvusvahelist eraodigust.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
6. veebruar 2014

Eelotsusetaotlus — Kaubamargid — Direktiiv 89/104/EMU — Kaubamirgiga
antavad digused — Mainekas kaubamark — Kaitse, mis laieneb kaupadele ja
teenustele, mis ei ole sarnased — Maineka kaubamargiga identse voi
sarnase tahise kasutamine kolmanda isiku poolt ilma Gigustava pohjuseta —
Moiste ,06igustav pohjus”

Kohtuasjas C-65/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Ma-
dalmaad) 3. veebruari 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,
mis saabus Euroopa Kohtusse 8. veebruaril 2012, menetluses

Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries
versus

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja president A. Tizzano, Euroopa Kohtu asepresident
esimese koja kohtuniku Ulesannetes K. Lenaerts, kohtunikud A. Borg
Barthet, E. Levits (ettekandja) ja M. Berger,

kohtujurist: J. Kokott,
kohtusekretar: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 27. veebruari 2013. aasta kohtuis-
tungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

29



Kohtuotsus 06.02.2014 — kohtuasi C-65/12

— Leidseplein Beheer BV ja H. de Vries, esindajad: advocaat T. Cohen
Jehoram ja advocaat L. Bakers,

— Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV, esindaja advocaat S. Klos,

— ltaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello
Stato S. Fiorentino,

— Euroopa Komisjon, esindajad: F. Wilman ja F. Bulst,

olles 21. martsi 2013. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi et-
tepaneku,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamarke kasitlevate lilkmesriikide digusakti-
de iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 2; ELT erivdljaanne 17/01,
Ik 92) artikli 5 Ioike 2 tolgendamist.

Taotlus esitati tihelt poolt Leidseplein Beheer BV ja H. de Vriesi (edas-
pidi koos ,De Vries") ning teiselt poolt Red Bull GmbH ja Red Bull Neder-
land BV (edaspidi koos ,Red Bull”) vahelises vaidluses selle iile, et
H. de Vries hoiduks nende energiajookide tootmisest ja turustamisest,
mille pakendil on kujutatud tahist ,Bull Dog”, muud tahist, mis sisaldab
sonalist osa ,Bull”, voi muid tahiseid, mida nende sarnasuse tottu voi-
dakse Red Bulli registreeritud kaubamarkidega segi ajada.

Oiguslik raamistik

Liidu 6igus

Direktiivi 89/104 artiklis 5 ,Kaubamargiga antavad digused”, mis voeti
hiljem sisuliselt iile Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri
2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamarke kasitlevate liikmesriikide

oigusaktide tihtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25; parandus ELT 2009,
L 11, Ik 86) artiklisse 5, on satestatud:
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»1. Registreeritud kaubamark annab omanikule selle kasutamise ai-
nudiguse. Omanikul on digus takistada koikidel kolmandatel isikutel
kasutada kaubandustegevuse kadigus ilma tema loata:

a) koiki kaubamargiga identseid tahiseid kaupade voi teenuste puhul,
mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamark on registreeritud,;

b) koiki tahiseid, mille identsuse vGi sarnasuse tottu kaubamargiga
ning identsuse voi sarnasuse tottu kaubamargiga ja tahisega
kaitstud kaupade voi teenustega on toendoline, et iildsus voib
need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid kaubamargi ja tahi-
se vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikkmesriik satestada, et omanikul on digus
takistada koiki kolmandaid isikuid tema nousolekuta kasutamast kau-
bandustegevuse kadigus mis tahes tahist, mis on identne v6i sarnane
kaubamargiga, mis on valja antud kaupade voi teenuste jaoks, mis ei
ole sarnased nende kaupade voi teenustega, mille jaoks konealune
kaubamark on registreeritud, ja juhul kui selle tahise [6igustava] pohju-
seta kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema
kaubamargi eristatavust véi mainet. [Tapsustatud t6lge]

[.]"
Madalmaade éigus

Kaubamargi valdkonnas lahtuvad Madalmaade kaubamarke kasitlevad
satted 25. veebruaril 2005 Haagis allkirjastatud Beneluxi intellektuaal-
omandi (kaubamargid ja toostusdisainilahendused) kokkuleppest
(edaspidi ,Beneluxi kokkulepe”).

Beneluxi intellektuaalomandi kokkuleppe artikli 2.20 16ike 1 punkt ¢, mis
asendab Beneluxi lihtse kaubamargiseaduse artikli13 A osa loike 1
punkti ¢, on sdnastatud nii:

»1. Registreeritud kaubamark annab omanikule selle kasutamise ai-
nudiguse. lIma et see piiraks lldkohaldatavate digusnormide voimalik-
ku kohaldamist tsiviilvastutust puudutavates asjades, annab kauba-
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margi kasutamise ainudigus kaubamargi omanikule Giguse takistada
koikidel kolmandatel isikutel ilma tema nousolekuta:

[.]

c) kasutada aritegevuses tahist, mis on identne vo6i sarnane tihendu-
se kaubamargiga, seoses kaupade voi teenustega, mis ei ole sar-
nased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ihenduse kauba-
mark on registreeritud, kui sel kaubamargil on valjaspool Beneluxi
riikide territooriumi maine ja kui konealuse tahise kasutamine ilma
tungiva péhjuseta [mdiste ,tungiva péhjuseta” asemel on edaspidi
kasutatud maoistet ,0igustava pohjuseta”] tahendaks selle kauba-
margi eristusvéime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.

[.]"

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

Red Bull on 11. juulil 1983 klassi 32 kuuluvate kaupade jaoks (alkoholi-
vabad joogid) registreeritud Beneluxi sona- ja kujutismargi ,Red Bull
Krating-Daeng” (edaspidi ,kaubamark ,Red Bull Krating-Daeng") oma-
nik.

H. de Vriesile kuuluvad jargmised, klassi 31 kaupade jaoks registreeri-
tud kaubamargid Beneluxis:

= 14.juulil 1983 registreeritud séna- ja kujutismark ,The Bulldog”,
—  23. detsembril 1999 registreeritud sdnamark ,The Bulldog” ning

— 15.juunil 2000 registreeritud sona- ja kujutismark ,The Bulldog
Energy Drink”.

Eelotsusetaotlusest nahtub, et pooled ei vaidle selle iile, et H. de Vries
kasutas tahist ,The Bulldog” kaubandusliku nimena toitlustus-, maju-
tus- ja jookidega seotud teenuste (edaspidi ,toitlustusteenused”) puhul,
mille kadigus miilidi jooke, enne kui Red Bull esitas 1983. aastal oma
kaubamargitaotluse. Samuti ei ole vaidluse all asjaolu, et kaubamark
+Red Bull Krating-Daeng” on Beneluxi riikides mainekas kaubamark.
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10.

11.

12.

13.

14.

Red Bull esitas Rechtbank Amsterdamile (Amsterdami piirkondlik ko-
hus) 27. juunil 2005 hagi, leides, et sellega, kui H. de Vries kasutab eris-
tavat tahist ,The Bulldog”, kahjustab tahise sonaline osa ,Bull” kauba-
marki ,Red Bull Krating-Daeng”, ja noudis, et kohus kohustaks
H. de Vriesi hoiduma nende energiajookide tootmisest ja turustamisest,
mille pakendil on kujutatud tahist ,Bull Dog”, muud tahist, mis sisaldab
sonalist osa ,Bull”, voi muid tahiseid, mida nende sarnasuse tottu voi-
dakse Red Bulli registreeritud kaubamarkidega segi ajada.

Vastuhagis palus H. de Vries tiihistada Beneluxi riikides Red Bulli sona-
ja kujutismargist ,Red Bull Krating-Daeng” tulenevad digused.

17. jaanuari 2007. aasta otsusega jattis Rechtbank Amsterdam kdik
nduded rahuldamata.

Gerechtshof te Amsterdam (Amsterdami apellatsioonikohus) rahuldas
2. veebruari 2010. aasta otsusega Red Bulli poolt Rechtbank te Ams-
terdami otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse suuremas osas. Ge-
rechtshof te Amsterdam leidis, et esiteks on ,Red Bull Krating-Daeng”
Beneluxi riikides mainekas kaubamark ja teiseks seostab avalikkus se-
da kaubamarki ja tahist ,The Bulldog” — isegi kui neid omavahel segi ei
aeta — sarnasuse tottu, mis seisneb selles, et sdnaosa ,Bull” on uhine
tahisega, mida H. de Vries kasutab energiajookidel.

Gerechtshof te Amsterdam asus seisukohale, et antud tahis on kauba-
margiga ,Red Bull Krating-Daeng” sarnane ja et H. de Vries soovis end
maineka kaubamargi kiiluvette seades kasutada ara selle kaubamargi
reputatsiooni ja saada osa Red Bulli energiajookide turuosast, mille
kaive ulatub miljarditesse eurodesse.

H. de Vriesi esile toodud asjaolu, et kaubamarki ,The Bulldog” on kau-
banduses ja jookide miiligiga seotud toitlustusteenuste puhul pidevalt,
juba enne 1983. aastat kasutatud tahisena ,The Bulldog”, ei kvalifitsee-
rinud Gerechtshof te Amsterdam oGigustavaks pohjuseks, mille alusel
oleks antud tahise kasutamine lubatud.
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15.

16.

17.

18.

19.

Gerechtshof te Amsterdami arvates ei ole H. de Vries toendanud, et tal
on niivord vaja seda tahist kasutada, et ei saa moistlikult eeldada, et ta
selle tahise kasutamisest hoiduks.

H. de Vries esitas Gerechtshof te Amsterdami otsuse peale Hoge Raad
der Nederlandenile (Madalmaade korgeim kohus) kassatsioonkaebuse,
heites ette, et Gerechtshof te Amsterdam télgendas moistet ,6igustav
pohjus” direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 2 tahenduses (edaspidi ,mdiste
Loigustav pohjus™) kitsendavalt. Kdesolevas asjas kujutab tahise ,The
Bulldog” kasutamine heauskselt kaubandusliku nimena enne kauba-
margi ,Red Bull Krating-Daeng” registreerimise taotluse esitamist en-
dast niisugust pohjust.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus margib, et Gerechtshof te Amster-
dam kohaldas Beneluxi kohtu 1. martsi 1975. aasta otsuses Colgate
Palmolive vs. Bols (Claeryn/Klarein) sonastatud tahise kasutamise va-
jalikkuse kriteeriumi selleks, et hinnata kasutamist voimaldava digus-
tava pohjuse olemasolu.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus kahtleb aga tdlgenduses, mille Ge-
rechtshof te Amsterdam madistele ,digustav pdhjus” andis. Uhelt poolt
tuleb antud moistet Beneluxi kokkuleppe artikli 2.20 16ike 1 punkti c ta-
henduses tblgendada kooskodlas direktiivi 89/104 artikli 5 16ikega 2.
Teiselt poolt aga andis Euroopa Liidu Kohus 22. septembri 2011. aasta
otsuses kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit
(EKL 2011, Ik I-8625) moistele ,6igustav pohjus” laiema tolgenduse kui
Beneluxi kohus eespool viidatud otsuses Colgate Palmolive vs. Bols
(Claeryn/Klarein).

Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden menetluse peata-
da ja esitada Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

,Kas direktiivi [89/104] artikli 5 I6iget 2 tuleb tolgendada nii, et [digusta-
va] pbhjusega selle sitte tdhenduses véib olla tegemist ka siis, kui
kolmas isik voi kolmandad isikud kasutas(id) maineka kaubamargiga
identset voi sarnast tahist heauskselt juba enne nimetatud kaubamargi
taotluse esitamist?”
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Eelotsuse kiisimuse analiitis

Eelotsusetaotluse esitanud kohus kiisib sisuliselt seda, kas direktii-
vi 89/104 artikli 5 16iget 2 tuleb tdlgendada nii, et digustavaks pdhju-
seks antud satte tdhenduses saab pidada kolmanda isiku poolt niisu-
guse tahise kasutamist, mis on sarnane maineka kaubamargiga, kauba
jaoks, mis on identne sellega, mille jaoks see kaubamark on registreeri-
tud, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tahist enne kaubamargi
taotluse esitamist.

Arvestades pohikohtuasja asjaolusid ning seda, et esitatud eelotsuse
kiisimus eeldab direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 2 tdlgendamist, on vaja
meenutada, et kuigi see sate viitab otseselt vaid olukorrale, kus maine-
ka kaubamargiga identset voi sarnast kaubamarki kasutatakse kaupa-
de voi teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kauba-
mark on registreeritud, kehtib neist satetest tulenev kaitse seda enam
siis, kui tegemist on kaubamargiga identse voi sarnase tahise kasuta-
misega kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed véi sarnased nen-
dega, mille jaoks see kaubamark on registreeritud (eespool viidatud
kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, punkt 68 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Kuna on ka selge, et kaubamark ,Red Bull Krating-Daeng” on mainekas
ja selle kaubamargi omanik nouab, et H. de Vries hoiduks selle kauba
tootmisest ja turustamisest, mis on identne sellega, mille jaoks see
kaubamark on registreeritud, pakendites, millel on kujutatud kdnealuse
kaubamargiga sarnast tahist, kuulub direktiivi 89/104 artikli 5 I6ige 2
pohikohtuasjas kohaldamisele.

Pohikohtuasja pooltel on aga eriarvamused moiste ,0igustav pohjus”
ulatusega seoses. H. de Vries leiab, et kaubamargiga sarnase tahise
heauskne kasutamine enne kaubamargi taotluse esitamist voib kuulu-
da antud moiste alla, Red Bull vaidab samas, et antud moistega pee-
takse silmas ainult objektiivselt mojuvaid pohjuseid.

Esiteks margib Red Bull, et H. de Vriesi argumentatsioonist lahtuv
moiste ,0igustav pohjus” lai tolgendamine toob kaudselt kaasa regist-
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reerimata kaubamarkide tunnustamise, samas kui Beneluxi kokkulepe
on kooskodlas direktiiviga 89/104 sailitanud ainult kaubamarkide regist-
reerimisel pohineva kaitse slisteemi.

Teiseks vaidab Red Bull, et see tdlgendus tooks ekslikult kaasa selle, et
registreeritud kaubamargi omanikule direktiivi artikli 5 16ikes 2 ette nah-
tud digustega antud kaitse on palju vaiksem kui nende Giguste ulatus,
mis omanikule on ette ndhtud sama artikli 16ike 1 alusel.

Seega tuleb esmalt hinnata mdiste ,0igustav pohjus” ulatust ja seejarel
teha seda hinnangut arvestades kindlaks, kas maineka kaubamargiga
sarnase tahise kasutamine enne selle kaubamargi taotluse esitamist
voib olla antud moistega hélmatud juhul, kui tahist kasutatakse kaupa-
de voi teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks on regist-
reeritud mainekas kaubamark.

Moiste ,0igustav pohjus” ulatus

Esmalt tuleb todeda, et moistet ,0igustav pohjus” ei ole direktii-
vis 89/104 maaratletud. Lisaks ei toeta direktiivi artikli 5 I6ike 2 sonas-
tus Red Bulli poolt mdistele antud kitsast tolgendust.

Seega tuleb selle moiste tolgendamisel arvestada selle siisteemi Gildist
tlesehitust ja eesmarke, kuhu kdnealune sate kuulub (vt selle kohta
9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003,
Ik 1-389, punkt 24), ning eelkdige vottes arvesse moistet sisaldava satte
konteksti (vt selle kohta 27.juuni 2013. aasta otsus kohtuasjas
C-320/12: Malaysia Dairy Industries, kohtulahendite kogumikus veel
avaldamata, punkt 25).

Koigepealt tuleb meenutada, et direktiivi 89/104 artikkel 5 annab regist-
reeritud kaubamargi omanikule selle kasutamise ainudiguse ja selle 6i-
guse teostamise piirangud on samuti nimetatud sattes ette nahtud.

Valjakujunenud kohtupraktikast tuleneb iihtlasi, et sattes ette nahtud
ainudiguse piirang kehtestati selleks, et voimaldada kaubamargi oma-
nikul kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamargi omanikuna, see
tahendab tagamaks, et kaubamark saab taita oma lilesandeid. Seega
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33.

peab selle 6iguse teostamine piirduma juhtudega, kui tahise kasutami-
ne kolmanda isiku poolt kahjustab voi voib kahjustada monda kauba-
margi lilesannet. Kaubamargi selliste lilesannete hulka ei kuulu mitte
ainult kaubamargi peamine iilesanne tagada tarbijatele kauba voi tee-
nuse paritolu, vaid ka muud llesanded, nagu eeskatt asjaomase kauba
vOi teenuse kvaliteedi tagamine voi teabe, investeeringute ja reklaami-
ga seotud llesanded (19.septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas
C-661/11: Martin Y Paz Diffusion, kohtulahendite kogumikus veel aval-
damata, punkt 58 ja seal viidatud kohtupraktika).

Selles osas tuleb todeda, et direktiivi 89/104 artikli 5 I6ike 1 ning selle
direktiivi pohjenduse 10 sdnastuse pohjal on liikkmesriikide digus iiht-
lustatud nii, et kaubamargist tulenev ainudigus annab kaubamargi
omanikule ,absoluutse” kaitse kolmandate isikute vastu, kui nad kasu-
tavad selle kaubamargiga identseid tahiseid identsete kaupade voi tee-
nuste puhul (eespool viidatud kohtuotsus Interflora ja Interflora British
Unit, punkt 36).

Kuigi seadusandja on maaratlenud ,absoluutsena” kaitse kaubamargi-
ga identsete tahiste ilma ndusolekuta kasutamise eest kaupade voi
teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamark on re-
gistreeritud, on Euroopa Kohus seda maaratlust kasitledes tédenud, et
vaatamata sellele, kui tahtis on direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punk-
tis a ette nahtud kaitse, on selle eesmark siiski anda kaubamargi oma-
nikule véimalus kaitsta Uksnes oma konkreetseid huve selle kauba-
margi omanikuna, st tagada, et see kaubamark saab tdita oma iiles-
andeid (eespool viidatud kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit,
punkt 37).

Konealuse direktiivi artikli 5 I16ige 2 naeb ette mainekate kaubamarkide
kaitse, mis on ulatuslikum sama artikli Idikes 1 satestatud kaitsest. As-
jaomase kaitse eritingimus on registreeritud kaubamargiga identse voi
sarnase tdhise pohjuseta kasutamine, mis kasutab vo6i kasutaks
ebadiglaselt ara voi kahjustab voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristusvéimet voi mainet (18.juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas:
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C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, Ik I-5185, punkt 34 ja seal viidatud koh-
tupraktika).

Seega, kui liikkmesriik votab oma Gigusnormidesse lle direktiivi 89/104
artikli 5 16ike 2, siis peab ta tagama identsete voi sarnaste kaupade voi
teenuste puhul vahemalt sama ulatusliku kaitse kui erinevate kaupade
vOi teenuste puhul. Nii on ulatuslikuma kaitse tagamisel liikmesriigi va-
lik seotud mainekatele kaubamarkidele ulatuslikuma kaitse tagamise
pohimotte endaga, mitte selle kaitsega hdlmatud juhtumitega (vt
23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon
ja Adidas Benelux (EKL 2003, Ik I-12537, punkt 20).

Siiski ei tahenda see asjaolu, et moiste ,6igustav pohjus” télgendamisel
tuleks arvestada direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 kohaldamisala.

Nagu on markinud sisuliselt ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 29,
ei ole direktiivi artikli 5 10igetel 1 ja 2 sama eesmark, mistottu tavaliste
kaubamarkide kaitset kasitlevaid satteid voib kohaldada siis, kui antud
juhul ei kuulu kohaldamisele mainekate kaubamarkide kaitset kasitle-
vad satted. Vastupidi voib viimaseid satteid kohaldada ka neil juhtudel,
mida tavaliste kaubamarkide kaitset kasitlevad satted ei reguleeri.

Jarelikult on ekslik Red Bulli ja Itaalia valitsuse vaide, et kaubamarkide
registreerimisel pohineva kaitse siisteemiga, mis voeti lle Beneluxi
kokkuleppega, on vastuolus registreeritud kaubamargi omaniku diguste
ulatuse piiramise voimalus.

Tuleb markida, et direktiivi 89/104 artikli 5 16ige 2 annab maineka kau-
bamargi omanikele diguse lksnes teatud tingimustel keelata kolman-
datel isikutel neile kuuluvate kaubamarkidega identsete voi sarnaste
tahiste kasutamine kaupade voi teenuste puhul, mis ei ole sarnased
nendega, mille jaoks see kaubamark on registreeritud.

Mainekate kaubamarkide kaitse on palju ulatuslikum kui tavaliste kau-
bamarkide kaitse selle poolest, et kolmandal isikul tahise kasutamise
keeld ei tulene ei direktiivi artikli 5 16ike 1 punktis a silmas peetud tahi-
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se voi kaubamargi identsusest ega ka direktiivi artikli 5 IGike 1 punktis b
nimetatud segiajamise tdendosusest.

Eelkdige ei pea maineka kaubamargi omanik direktiivi 89/104 artikli 5
I6ikes 2 ette nahtud kaitse saamiseks tdoendama, et selle kaubamargi
eristusvdimet voi mainet on kahjustatud, kuna kolmas isik saab identse
vOi sarnase tahise kasutamise teel ebadiglaselt kasu kaubaméargi mai-
nest.

Direktiiviga 89/104 soovitakse siiski Uildiselt tasakaalustada iihelt poolt
kaubamargiomaniku huvi kaitsta kaubamargi peamist iilesannet ja tei-
selt poolt teiste ettevotjate huvi nende kaupu ja teenuseid tahistada
voivaid kaubamarke vabalt kasutada (27. aprilli 2006. aasta otsus
kohtuasjas C-145/05: Levi Strauss, EKL 2006, Ik I-3703, punkt 29).

Arvestades eeltoodut, ei ole kdnealusest direktiivist tulenev kaubamar-
giomaniku oiguste kaitse tingimusteta, kuna eri huvide tasakaalusta-
miseks hdlmab see kaitse vaid olukordi, kus asjasse puutuv kaubamar-
giomanik naitab (iles piisavat hoolt teiste ettevotjate poolt selliste ta-
histe kasutamise vaidlustamisel, mis voivad tema kaubamarki kahjus-
tada (eespool viidatud kohtuotsus Levi Strauss, punkt 30).

Niisuguses kaubamarkide kaitse silisteemis, mis on direktiivi 89/104
alusel kehtestatud Beneluxi kokkuleppega, arvestatakse direktiivi artik-
li 5 I6ike 2 kontekstis kolmanda isiku huviga kasutada kaubandustege-
vuse kadigus maineka kaubamargiga sarnast tahist, voimaldades téhise
kasutajal tugineda ,6igustavale pohjusele”.

Kui varasema kaubamargi omanik on suutnud téendada, et tema kau-
bamargile on Ghel direktiivi artikli 5 |6ikes 2 nimetatud moel tekitatud
kahju, eelkdige kaubamargi eristusvoimet voi mainet ebadiglaselt ara
kasutades, peab maineka kaubamargiga sarnast tahist kasutanud kol-
mas isik toendama, et tahist kasutatakse digustava pohjusega (vt ana-
loogia alusel 27. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-252/07: In-
tel Corporation, EKL 2008, Ik I-8823, punkt 39).
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Sellest tuleneb, et moistet ,0igustav pohjus” ei tohi moista ainult kui
objektiivselt mojuvat pohjust, vaid selle puhul voib arvestada maineka
kaubamargiga identset voi sarnast tahist kasutava kolmanda isiku sub-
jektiivseid huve.

Moiste ,0igustav pohjus” eesmark ei ole ka lahendada konflikti maine-
ka kaubamargi ja sellega sarnase tahise vahel (mida kasutati juba enne
antud kaubamargi taotluse esitamist) ega piirata kaubamargi omaniku
oigusi, vaid eesmark on leida vaidlusaluste huvide tasakaal, vottes ta-
hise kasutajast kolmanda isiku huve arvesse direktiivi 89/104 artikli 5
I6ike 2 spetsiifilises kontekstis ja tulenevalt sellele kaubamargile antud
ulatuslikust kaitsest. Seejuures ei vahenda see, kui digustavale pohju-
sele tugineb maineka kaubamargiga sarnase tahise kasutamiseks kol-
mas isik, selle kolmanda isiku kasuks registreeritud kaubamargiga seo-
tud o6iguste tunnustamist, vaid kohustab maineka kaubamargi omanik-
ku ainult taluma sarnase tahise kasutamist.

Euroopa Kohus on internetis kuvatavat reklaami, milles kasutati maine-
kale kaubamargile vastavat marksona, kasitlevas eespool viidatud
kohtuotsuse Interflora ja Interflora British Unit punktis 91 asunud sei-
sukohale, et kui vastusena mainekale kaubamargile vastavale markso-
nale internetis kuvatav reklaam pakub maineka kaubamargi omaniku
omadele alternatiivseid kaupu voi teenuseid, ilma et pakutaks selle
kaubamargi omaniku kaupade voi teenuste pelki imitatsioone ning
mainekat kaubamarki voi selle eristusvéimet kahjustamata ning lisaks
selle kaubamargi lilesandeid kahjustamata, siis tuleb asuda seisukoha-
le, et selline kasutamine kuulub iildjuhul asjaomase sektori mdistliku ja
ausa konkurentsi raamesse ning toimub seega ,0igustava pohjusega”.

Jarelikult ei voi moistet ,0igustav pohjus” tolgendada nii, et selle all
peetakse silmas liksnes objektiivselt mojuvaid pohjuseid.

Uhtlasi peab kontrollima, millistel tingimustel on antud mdistega hél-
matud see, kui kolmas isik kasutab maineka kaubamargiga sarnast ta-
hist kauba jaoks, mis on identne sellega, mille jaoks kdnealune kauba-
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mark on registreeritud, kui nimetatud tahist kasutati enne kaubamargi
taotluse esitamist.

Tingimused, mille korral voib maineka kaubamdérgiga sarnase téhise vara-
sem kasutamine olla holmatud méistega ,6igustav pohjus”

H. de Vries vaidab oma seisukohtades, et ta kasutab tahist ,The Bull-
dog” toitlustusteenuste jaoks alates 1975. aastast. Eelotsusetaotlusest
ilmneb, et teadaolevalt on antud kuupaev varasem sellest, mil registree-
riti kaubamark ,Red Bull Krating-Daeng”. Lisaks on H. de Vries 14. juulil
1983 alkoholivabade jookide jaoks registreeritud sona- ja kujutismargi
»The Bulldog” omanik. Kuupaeva, millest alates H. de Vries toodab ja
turustab energiajooke, mille pakendil on kujutatud tahist ,Bull Dog”, ei
ole tapsustatud.

Ei vaielda selle iile, et enne Red Bulli kaubamargi maine omandamist
kasutas H. de Vries tahist ,The Bulldog” muude teenuste ja kaupade
jaoks kui need, mille jaoks Red Bulli kaubamark on registreeritud.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et kui kolmas isik Gritab maine-
ka kaubamargiga sarnaneva tahise kasutamisega asuda asjaomase
kaubamargi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputat-
sioonist ja prestiizist ning kasutada seda ilma rahalist hiivitist maks-
mata ja ise kaubamargiomaniku arilisse tegevusse selle kaubamargi
kuvandi loomisel ja sailitamisel panustamata, siis tuleb seda kasuta-
mist pidada kaubamargi eristusvéime v6i maine ebadiglaseks drakasu-
tamiseks (vt eespool viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 49).

Selleks et teha kindlaks, kas ,0igustavaks pohjuseks” direktiivi 89/104
artikli 5 16ike 2 tahenduses voib olla kvalifitseeritud see, kui kolmas isik
kasutab enne maineka kaubamargi taotluse esitamist sellega sarnast
tahist, ja kas antud asjaolu alusel oleks kolmandal isikul lubatud saada
kasu antud kaubamargi mainest, peab eelotsusetaotluse esitanud ko-
hus oma hinnangu andmisel votma arvesse eelkdige kaht tegurit.

Esiteks eeldab niisugune analiiiis, et tehakse kindlaks, kui levinud an-
tud tahis on, ja hinnatakse selle reputatsiooni asjaomase avalikkuse
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silmis. Kaesolevas asjas ei ole vaidlust selles, et tahist ,The Bulldog” on
toitlustusega seotud kaupade ja teenuste jaoks kasutatud kas juba va-
rasemast ajast kui 1983. aasta voi alates sellest aastast. Eelotsuse-
taotlusest ei selgu siiski tapsemalt kuupdev, mil H. de Vries hakkas
energiajooke miiligiks pakkuma.

Teiseks tuleb hinnata antud tahise kasutaja kavatsust.

Selleks et hinnata maineka kaubamargiga sarnase tahise kasutamise
heausksust, tuleb votta arvesse, mil maaral sarnanevad need kaubad ja
teenused, mille puhul seda tahist kasutatakse, nende kaupade ja tee-
nustega, mille jaoks on registreeritud see kaubamark, aga samuti aega,
mil tahist kasutati kaubamargiga tahistatud kaubaga identse kauba
puhul esimest korda, ja kaubamargi maine omandamise ajalist kulgu.

Kui Uihelt poolt voib tahist olla kasutatud enne maineka kaubamargi
taotluse esitamist teatavate teenuste ja kaupade jaoks, mis voivad olla
seotud kaubaga, mille jaoks kaubamark registreeriti, voib selle tdhise
kasutamine viimati nimetatud kauba jaoks naida niisuguste teenuste ja
kaupade valiku loomuliku laiendamisena, mille puhul tahis on omanda-
nud asjaomase avalikkuse silmis erilise reputatsiooni.

Kdesolevas asjas ei ole vaidlust selles, et H. de Vries kasutab tadhist
»The Bulldog” toitlustusega seotud kaupade ja teenuste jaoks ning sel-
lega seoses miilib ta ka jooke. Seega arvestades seda, kui hasti tunneb
asjaomane avalikkus tahist, ning nende kaupade ja teenuste laadi, mille
jaoks tahist on kasutatud, voib niisuguste energiajookide miitimist, mil-
le pakendil on kujutatud antud tdhis, moista H. de Vriesi pakutavate
kaupade ja teenuste valiku tdelise laiendamisena, mitte katsena saada
kasu Red Bulli kaubamargi mainest. See hinnang on veelgi pohjenda-
tum juhul, kui tahist ,The Bulldog” kasutati energiajookide jaoks enne
seda, kui kaubamark ,Red Bull Krating-Daeng” omandas oma maine.

Mida tuntum on teiselt poolt maineka kaubamargiga sarnane tahis,
mida enne asjaomase kaubamargi taotluse esitamist kasutati teatava-
te kaupade ja teenuste valiku jaoks, seda enam mojutab selle kasuta-
mine niisuguse kauba turustamist, mis on identne sellega, mille jaoks
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kaubamark registreeriti, ning seda enam, mida lahedasem on antud
kaup oma olemuselt sellele kaupade ja teenuste valikule, mille jaoks
tahist varem oli kasutatud.

Jarelikult tuleb koigi eeltoodud kaalutluste alusel vastata esitatud k-
simusele nii, et direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 tuleb télgendada selli-
selt, et maineka kaubamargi omanikku voib ,0igustava pohjuse” esi-
nemise korral kohustada taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast
tahist niisuguse kaubaga identse kauba jaoks, mille jaoks kaubamark
registreeriti, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tahist enne kau-
bamargi taotluse esitamist ja tdahise kasutamine identse kauba jaoks
toimub heauskselt. Hinnates, kas see on nii, peab liikmesriigi kohus
votma arvesse eelkoige seda,

—  kui levinud konealune tahis on ja milline on selle reputatsioon as-
jaomase avalikkuse silmis,

— mil maaral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda
tahist algselt kasutati, kaubaga, mille jaoks on mainekas kauba-
mark registreeritud, ja

—  kui oluline on kdénealuse kaubamargiga sarnase tahise kasutamine
selle kauba jaoks majanduslikult ja kaubanduslikult.

Kohtukulud

Kuna podhikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaot-
luse esitanud kohtus pooleli oleva asja liks staadium, otsustab kohtu-
kulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esita-
misega seotud kulusid, valja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsus-
tab:

Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU
kaubamarke kasitlevate liikmesriikide oigusaktide iihtlustamise kohta
artikli 5 loiget 2 tuleb tolgendada selliselt, et maineka kaubamargi
omanikku voib ,0igustava pohjuse” esinemise korral kohustada taluma
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seda, et kolmas isik kasutab sarnast tahist niisuguse kaubaga identse
kauba jaoks, mille jaoks kaubamark registreeriti, juhul kui teadaolevalt
kasutati nimetatud tdhist enne kaubamargi taotluse esitamist ja tahise
kasutamine identse kauba jaoks toimub heauskselt. Hinnates, kas see
on nii, peab lilkmesriigi kohus votma arvesse eelkoige seda,

—  kui levinud konealune tahis on ja milline on selle reputatsioon as-
jaomase avalikkuse silmis,

— mil maaral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda
tahist algselt kasutati, kaubaga, mille jaoks on mainekas kauba-
mark registreeritud, ja

—  kui oluline on konealuse kaubamargiga sarnase tahise kasutamine
selle kauba jaoks majanduslikult ja kaubanduslikult.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)
6. veebruar 2014"

Eelotsusetaotlus — Maarus (EU) nr 1383/2003 — Valtsitud ja piraatkaupade
vabasse ringlusse lubamist takistavad meetmed — Artikkel 2 — Maaruse
reguleerimisala — Veebisaidi kaudu kolmandast riigist parit voltsitud kella
muiiik isiklikuks kasutamiseks eradiguslikule isikule, kes elab mones
liikmeriigis — Kella kinnipidamine tolli poolt liikkmesriigi territooriumile
joudmisel — Kinnipidamise digusparasus — Tingimused — Tingimused, mis
puudutavad intellektuaalomandi diguste rikkumist — Direktiiv 2001/29/EU —
Artikkel 4 — Uldsusele levitamine — Direktiiv 2008/95/EU — Artikkel 5 —
Maarus (EU) nr 207/2009 — Artikkel 9 — Kaubandustegevuse kaigus
kasutamine

Kohtuasjas C-98/13,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Hgjestereti (Taani) 25. veebruari
2013. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa
Kohtusse 27. veebruaril 2013, menetluses

Martin Blomqvist

versus

Rolex SA,

Manufacture des Montres Rolex SA,
EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president R. Silva de Lapuerta, kohtunikud J. L. da
Cruz Vilaga, G. Arestis, J.-C. Bonichot (ettekandja) ja A. Arabadjiev,

kohtujurist: P. Cruz Villalén,
kohtusekretar: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

* Kohtumenetluse keel: taani.
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arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

— Blomqvist, esindaja: advokat J. Petersen,

Rolex SA ja Manufacture des Montres Rolex SA, esindajad: advokat
K. Dyekjeer ja advokat T. Mglsgaard,

Eesti valitsus, esindajad: N. Griinberg ja M. Linntam,

Prantsusmaa valitsus, esindajad: D. Colas ja B. Beaupére-Manokha,

Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,
— Euroopa Komisjon, esindajad: M. Clausen ja F. W. Bulst,

arvestades parast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada
kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas télgendada noukogu 22. juuli
2003. aasta maarust (EU) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi
oiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes voetava tollimeet-
me ja konealuseid digusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes voeta-
vate meetmete kohta (ELT L 196, Ik 7; ELT erivaljaanne 02/13, lk 469;
edaspidi ,tollimaarus”), Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22.mai
2001. aasta direktiivi 2001/29/EU autoridiguse ja sellega kaasnevate
oiguste teatavate aspektide (htlustamise kohta infolihiskonnas
(EUT L 167, Ik 10; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 230; edaspidi ,autoridiguse
direktiiv”) artikli 4 16iget 1, Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri
2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamarke kasitlevate liilkmesriikide
oigusaktide {ihtlustamise kohta (ELT L 299, |k 25, edaspidi ,kaubamar-
gidirektiiv’) artikli5 10ikeid1 ja3 ning ndukogu 26. veebruari
2009. aasta masruse (EU) nr207/2009 iihenduse kaubamirgi kohta
(ELT L 78, Ik 1, edaspidi ,ihenduse kaubamargi maarus”) artikli 9 16i-
keid 1 ja 2.
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Taotlus on esitatud M. Blomqvisti ning Rolex SA ja Manufacture des
montres Rolex SA (edaspidi koos ,Rolex”) vahelises vaidluses, mis
puudutab niisuguse voltsitud kella havitamist, mille toll oli kinni pida-
nud ja mille M. Blomqvist oli ostnud Hiina veebipoe veebisaidi kaudu.

Oiguslik raamistik

Liidu 6igus

Tollimaarus

Tollimaaruse pohjendustes 2—8 on margitud:

«(2) Voltsitud ja piraatkaupade ning koikide intellektuaalomandi Gigusi

[.]
(@)

rikkuvate kaupade turustamine kahjustab margatavalt seadust
jargivaid tootjaid, kauplejaid ja digusevaldajaid, eksitades tarbijaid,
ohustades monel juhul nende tervist ja turvalisust. Selline kaup tu-
leks hoida turult eemal nii palju kui véimalik ja tuleks vastu votta
meetmed, et tohusalt kasitleda kdnealust ebaseaduslikku tege-
vust, piiramata seejuures seadusliku kauplemise vabadust. See
eesmark on kooskodlas praegu rahvusvahelisel tasandil tehtavate
joupingutustega.

Menetlused, mis on algatatud selleks, et kindlaks teha, kas intel-
lektuaalomandi Gigust on rikutud siseriikliku diguse alusel, tuleks
Iabi viia kriteeriumide alusel, mida kasutatakse, et kindlaks maara-
ta, kas kdnealuses liikmesriigis toodetud kaupadega rikutakse in-
tellektuaalomandi 6igusi. Kdesolev maarus ei mojuta liikkmesriikide
kohtute padevust voi kohtumenetlusi kdsitlevaid satteid.”

Selle maaruse artikkel 1 satestab:

Wl

Kaesolevas maaruses satestatakse tingimused, mil toll voib sek-

kuda intellektuaalomandi 6igust rikkuvana kahtlustatavate kaupade
puhul jargmistes olukordades:

[.]

47



Kohtuotsus 06.02.2014 — kohtuasi C-98/13

b)

2.

kui need avastatakse selliste kaupade kontrollimisel, mis sisene-
vad Uhenduse tolliterritooriumile voi lahkuvad sealt kooskdlas
[ndukogu 12. oktoobri 1992. aasta] maaruse (EMU) nr2913/92
[millega kehtestatakse iihenduse tolliseadustik (EUT L 302, Ik 1;
ELT erivaljaanne 02/04, Ik 307)] artiklitega 37 ja 183 [...].

Kaesolevas maaruses maaratakse kindlaks ka meetmed, mida pa-

devad asutused peavad votma, kui leitakse, et 16ikes 1 osutatud kaupa-
dega rikutakse intellektuaalomandi digusi.”

Konealuse maaruse artikli 2 16ike 1 punktid a ja b on sénastatud jarg-
miselt:

.Kaesoleva maaruse kohaldamisel on ,intellektuaalomandi digust rik-
kuv kaup”:

a)

[.]
b)

voltsitud kaup, tapsemalt:

i)  kaubad, kaasa arvatud pakendid, mis on ilma loata varustatud
kaubamargiga, mis on identne sama liiki kaupade diguskaitse
saanud kaubamargiga v6i mida ei saa tema oluliste tunnuste
poolest sellisest kaubamargist eristada ja millega seetdttu ri-
kutakse konealuse kaubamairgi valdaja 6igusi [nGukogu
20. detsembri 1993. aasta masrusega (EU) nr 40/94 iihendu-
se kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivéljaan-
ne 17/01, lk 146)] ettendhtud Ghenduse Giguse voi selle liik-
mesriigi 6igusaktide kohaselt, kus tolli sekkumise taotlus on
esitatud;

piraatkaup: kaubad, mis on autoridiguse ja sellega kaasnevate 06i-
guste valdaja voi siseriikliku diguse alusel registreeritud voi regist-
reerimata disainilahenduse oGiguse valdaja nousolekuta tehtud
koopiad, voi kaupu tootvas riigis asuva diguste valdaja volitatud
isiku loata tehtud koopiad, voi kaubad, mis sisaldavad neid koo-
piaid, juhul kui konealuste koopiate valmistamisega rikutakse
konealust Gigust [nGukogu 12. detsembri 2001. aasta maaruse
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(EU) nr6/2002 iihenduse disainilahenduse kohta (EUT 2002, L 3,
Ik 1; ELT erivaljaanne 13/27, Ik 142)] kohaselt voi selle liikmesriigi
oigusaktide kohaselt, kus tollimeetme taotlus on esitatud.”

Sama maaruse artikli 9 16ige 1 naeb ette:

,Kui tollipunkt [...] veendub, et iihte artikli 1 16ikes 1 osutatud olukorda
asetatud kaupade puhul kahtlustatakse [..] intellektuaalomandi Giguse
rikkumist, peatab tollipunkt nende kaupade ringlusse laskmise vo6i peab
need kaubad kinni.”

Tollimaaruse artikli 10 esimene [6ik satestab:

,Otsustades, kas intellektuaalomandi 6igust on rikutud siseriikliku 0i-
guse alusel, kohaldatakse selles liikmesriigis kehtivaid digusakte, mille
territooriumil kaup on asetatud Uhte artikli 1 16ikes 1 osutatud olukor-
da.”

Selle maaruse artikli 17 16ike 1 kohaselt:

Jlma et see piiraks diguse valdaja voimalust kasutada muid Giguskait-
sevahendeid, votavad liikmesriigid vajalikke meetmeid lubamaks pade-
vatel asutustel:

a) havitada intellektuaalomandi digust rikkuvaks tunnistatud kaup
vOi korvaldada see turustuskanalitest viisil, mis valistab 6igu-
sevaldaja kahjustamise, kooskolas asjakohaste siseriiklike digus-
normidega ning ilma mis tahes liiki hiivituseta, v.a juhul, kui sise-
riiklikes 6igusaktides on satestatud teisiti, ja kuludeta riigile;

[.1."
Autoridiguse direktiiv
Autoridiguse direktiivi artikli 4 10ige 1 on sonastatud jargmiselt:

sLiikmesriigid ndevad ette, et autoritel on ainudigus lubada voi keelata
oma teoste originaalide ja koopiate levitamist lldsusele miitimise teel
voi muul viisil.”
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Kaubamargidirektiiv

10. Kaubamargidirektiivi artikli 5 16iked 1 ja 3 satestavad:

11.

»1. Registreeritud kaubamark annab omanikule sellega kaasnevad ai-
nudigused. Omanikul on Gigus takistada koikidel kolmandatel isikutel
kasutada kaubandustegevuse kadigus ilma tema loata:

a) koiki kaubamargiga identseid tahiseid [...];

[.]

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

b) konealuse tahisega kaupade pakkumine voi turuleviimine voi la-
dustamine nimetatud otstarbel voi konealuse tdhisega teenuste
pakkumine voi osutamine;

c) kaupade importimine ja eksportimine kdnealuse tahise all;

[.]"

Uhenduse kaubamargi maarus

Uhenduse kaubamargi maaruse artikli 9 Idigetes 1 ja 2 on ette ndhtud:

,1. Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudi-
guse. Omanikul on 6igus takistada koikidel kolmandatel isikutel kasu-
tada kaubandustegevuse kadigus ilma tema loata:

a) koiki kaubamargiga identseid tahiseid [...];

[..]

2. Loike 1 alusel voib muu hulgas keelata jargmised toimingud:
[..]

b) konealuse tahisega kaupade pakkumine, turuleviimine voi ladus-
tamine nimetatud otstarbel voi konealuse tahisega teenuste pak-
kumine voi osutamine;
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12.

13.

¢) kaupade importimine ja eksportimine kdnealuse téhise all;
[..1."
Taani oigus

Autoridiguse seadus (ophavsretsloven) 27. veebruari 2010. aasta kodi-
fitseerimisseadusest nr 202 (lovbekendtggrelse nr. 202) tulenevas re-
daktsioonis, millega voeti lile autoridiguse direktiiv, satestab § 2 16ige-
tes1ja3:

»1. Autoridigus holmab kadesolevas seaduses satestatud piirangutega
ainudigust kasutada oma teost seda reprodutseerides voi iildsusele
kattesaadavaks tehes originaalina voi muudetud kujul, tolgituna voi ko-
handatuna monesse muusse kirjanduslikku voi kunstilisse vormi voi
muud tehnikat kasutades.

[..]
3. Teos on iildsusele kattesaadavaks tehtud siis, kui

1) selle eksemplare kas miiliakse, renditakse voi laenutatakse
vOi levitatakse lldsusele muul moel;

2) selle eksemplare esitletakse ildsusele voi
3) seda esitatakse avalikult.”

Kaubamargiseadus (varemeerkeloven) 24. jaanuari 2012. aasta kodifit-
seerimisseadusest nr109 (lovbekendtggrelse nr.109) tulenevas re-
daktsioonis, millega vodeti lile kaubamargidirektiiv, sdtestab § 4 16ige-
tes1ja3:

»1.  Kaubamargi omanikul on 6igus keelata kolmandatel isikutel tema
nousolekuta kaubandustegevuse kaigus kasutamast mis tahes tahist:

1) mis on identne tema kaubamargiga ning millega tahistatud kau-
bad voi teenused on sarnased nendega, mis on kaitstud kauba-
margiga, vOi
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14.

15.

2) mis on identne voi sarnane kaubamargiga ning millega tahistatud
kaubad on identsed voi sarnased nendega, mis on kaitstud kau-
bamargiga, kui esineb segiajamise téendosus, mis hdlmab kau-
bamargi ja tahise omavahel seostamise toendosust.

[..]
3. Kaubandustegevuse kaigus kasutamine holmab eelkdige jargmist:
1) tahise kandmine kaupadele vGi nende pakendile;

2) konealuse tahisega kaupade pakkumine, turuleviimine véi nende
ladustamine nimetatud otstarbel voi konealuse tahise all teenuste
pakkumine voi osutamine;

3) kaupade importimine ja eksportimine kdnealuse tahise all ja
4) tahise kasutamine dridokumentidel voi reklaamis.”

20. oktoobri 2005. aasta konsolideerimisseaduse nr 1047, millega ra-
kendatakse Euroopa maarus teatavate intellektuaalomandi Giguste rik-
kumises kahtlustatavate kaupade kohta ja kdnealuseid digusi rikku-
vaks tunnistatud kaupade suhtes voetavate meetmete kohta (lovbe-
kendtggrelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europaeiske Faellesskabs
forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der
mistaenkes for at kreenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og
om de foranstaltninger, som skal traeffes over for varer, der kraenker
sadanne rettigheder), §-s 5 on satestatud:

J1.] [Tollilma&aruse artikli 9 alusel algatatud menetluse kaigus véib
kauba saaja paluda kohtul otsustada, kas tingimused selle artikli koha-
selt kauba vabastamise peatamiseks on tdidetud. Kohus voib otsusta-
da kauba vabastamise.

2. Kauba saaja ei saa tolli- ja maksuameti otsust kauba vabastamise
peatamise kohta kérgemalseisvale haldusasutusele edasi kaevata.”

Seaduse nr 12, millega rakendatakse Euroopa maarus teatavate intel-
lektuaalomandi odiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade kohta ja
konealuseid oigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes voetavate
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16.

17.

18.

19.

20.

meetmete kohta (bekendtggrelse nr. 12 om anvendelse af Det Euro-
peeiske Fzellesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over
for varer, der mistaenkes for at kraenke visse intellektuelle ejendomsret-
tigheder, og om de foranstaltninger, som skal treeffes over for varer, der
kreenker sddanne rettigheder), §-s 4 on satestatud:

J1.] [Tollilm&aaruse artikli 2 I6ikes 1 maaratletud intellektuaalomandi 6i-
gusi rikkuv kaup loovutatakse riigikassale ja havitatakse. Havitamine
toimub maaruse artikli 17 I16ike 1 punktis a satestatud korras.

2. Kauba havitamine loike 1 alusel ei kuulu hiivitamisele.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

2010. aasta jaanuaris tellis Taanis elav M. Blomqvist Hiina veebipoe
veebisaidilt kella, mis kirjelduse kohaselt oli Rolexi kaubamargiga kell.
Tellimus esitati ja makse tehti milija ingliskeelse veebisaidi kaudu.
Miilja saatis kella Hong Kongist postipakiga.

Kui pakk oli Taani joudnud, vaatas Taani toll saadetise labi. Toll peatas
kella vabastamise, kuna tal oli kahtlus, et tegemist oli Rolexi kauba-
margiga originaalkella voltsinguga ja asjassepuutuva mudeli autoridi-
guste rikkumisega. Toll teavitas Rolexit ja M. Blomqvisti sellest
18. martsil 2010.

Kui oli kindlaks maaratud, et tegemist oligi voltsinguga, palus Rolex
vastavalt tollimaaruses ette nahtud menetlusele, et tollivormistus jaaks
peatatuks ning palus M. Blomgvistilt ndusolekut kella havitamiseks tol-
li poolt.

M. Blomqvist vaitis, et ta on kella ostnud seaduslikult, ning oli kella
havitamise vastu.

Rolex esitas seejarel Sg- og Handelsrettenile (Taani kaubanduskohus)
hagi, ndudes, et M. Blomqvist peab ndustuma kella tollivormistuse pea-
tamisega ja ilma hiivitiseta havitamisega. Nimetatud kohus rahuldas
Rolexi kaebuse.
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21.

22.

M. Blomqvist esitas Hgjesteretile apellatsioonkaebuse. Konealusel
kohtul on kahtlus, kas sellises olukorras, nagu on vaatluse all kdesole-
vas kohtuasjas, on intellektuaalomandi digust rikutud; see tingimus on
vajalik tollimaaruse kohaldamiseks, kusjuures selle maaruse kohalda-
miseks peab esiteks tegemist olema Taanis kaitstud autoridiguse voi
kaubamargidiguse rikkumisega ning teiseks peab vaidetav rikkumine
olema toime pandud selles liikmesriigis. Kuna on tdendatud, et
M. Blomquvist ostis kella isiklikuks kasutamiseks ja et ta ei ole rikkunud
Taani autoridiguse ega kaubamargiseadusi, siis on eelotsusetaotluse
esitanud kohtul tekkinud kiisimus, kas miilija on rikkunud autoridigust
ja kaubamargidigust Taanis. Arvestades Euroopa Kohtu praktikat
(12.juuli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-324/09: L'Oréal jt, EKL 2011,
Ik1-6011; 1.detsembri 2011.aasta otsus liidetud kohtuasjades
C-446/09 ja C-495/09: Philips, kohtulahendite kogumikus veel avalda-
mata, ning 21. juuni 2012. aasta otsus kohtuasjas C-5/11: Donner, koh-
tulahendite kogumikus veel avaldamata), on Hgjesteretil seetottu tek-
kinud kiisimus, kas kdesolevas asjas on tegemist lildsusele levitamise-
ga autoridiguse direktiivi tahenduses ning kaubandustegevuse kaigus
kasutamisega kaubamargidirektiivi ja ihenduse kaubamargi maaruse
tahenduses.

Neil asjaoludel otsustas Hgjesteret menetluse peatada ja esitada Eu-
roopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas [autoridiguse] direktiivi [...] artikli 4 16iget 1 tuleb tdlgendada
nii, et kaitstud kaubamargiga kauba ,lildsusele levitamiseks” liik-
mesriigis tuleb pidada seda, kui ettevotja solmib kolmanda riigi
veebisaidi kaudu lepingu kauba miiiimise ja kohaletoimetamise
kohta eraisikust ostjale aadressil, mis miiiijale teadaolevalt asub
liilkmesriigis, kus see kaup on autoridigusega kaitstud, saab kauba
eest tasu ja saadab selle ostjale kokkulepitud aadressile, voi on
niisugusel juhul tingimuseks ka see, et enne miilimist on asjaoma-
se kauba kohta selle liikmesriigi tarbijatele, kuhu kaup saadetakse,
vOi neile moeldud veebisaidil tehtud miitigipakkumisi voi reklaami?
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Kas [kaubamargildirektiivi [...] artikli 5 16ikeid 1 ja 3 tuleb télgenda-
da nii, et kaubamargi ,kaubandustegevuse kdigus kasutamiseks”
lilkmesriigis tuleb pidada seda, kui ettevotja sélmib kolmanda riigi
veebisaidi kaudu lepingu kauba miilimise ja kohaletoimetamise
kohta eraisikust ostjale aadressil, mis miiiijale teadaolevalt asub
liikmesriigis, kus kaubamark on registreeritud, saab kauba eest ta-
su ja saadab selle ostjale kokkulepitud aadressile, v6i on niisugu-
sel juhul tingimuseks ka see, et enne miiiimist on asjaomase kau-
ba kohta selle liikkmesriigi tarbijatele, kuhu kaup saadetakse, voi
neile moeldud veebisaidil tehtud miiiigipakkumisi voi reklaami?

Kas [lihenduse kaubamargi] maaruse [..] artikli 9 16ikeid 1 ja 2 tu-
leb tolgendada nii, et kaubamargi ,kaubandustegevuse kaigus ka-
sutamiseks” liikkmesriigis tuleb pidada seda, kui ettevétja solmib
kolmanda riigi veebisaidi kaudu lepingu lihenduse kaubamargiga
kauba miiiimise ja kohaletoimetamise kohta eraisikust ostjale
aadressil, mis miilijale teadaolevalt asub liikmesriigis, saab kauba
eest tasu ja saadab selle ostjale kokkulepitud aadressile, v6i on
niisugusel juhul tingimuseks ka see, et enne miilimist on asjaoma-
se kauba kohta selle liikmesriigi tarbijatele, kuhu kaubad saade-
takse, voi neile moeldud veebisaidil tehtud miiligipakkumisi voi
reklaami?

Kas [tolliimaaruse [..] artikli 2 1Gike 1 punkti b tuleb télgendada nii,
et ,piraatkauba” vabasse ringlusse lubamist ja havitamist kasitle-
vate satete kohaldamiseks liikmesriigis peab seal olema esimesele
kiisimusele antud vastuses maaratletud tingimustel toimunud
,uldsusele levitamine”?

Kas [tolliimaaruse [..] artikli 2 16ike 1 punkti a tuleb télgendada nii,
et ,voltsitud kauba” vabasse ringlusse lubamist ja havitamist ka-
sitlevate satete kohaldamiseks liikmesriigis peab seal olema teise-
le ja kolmandale kiisimusele antud vastustes maaratletud tingi-
mustel toimunud ,kaubandustegevuse kaigus kasutamine”?”
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24.

25.

26.

Eelotsuse kiisimused

Sissejuhatuseks olgu margitud, et oma kiisimustega palub eelotsuse-
taotluse esitanud kohus selgitusi moiste ,lldsusele levitamine” kohta
autoridiguse direktiivi artikli 4 16ike 1 tahenduses ning moiste ,kauban-
dustegevuse kaigus kasutamine” kaubamargi direktiivi artikli 5 16ige-
te 1 ja 3 ning lihenduse kaubamargi maaruse artikli 9 Idigete 1 ja 2 ta-
henduses, et tal oleks pohikohtuasjas voimalik hinnata, kas esineb in-
tellektuaalomandi 6iguse rikkumine.

Tollimaaruse artikli 2 16ikes 1 esitatud moistete ,voltsitud kaup” ja ,pi-
raatkaup” maaratluste kohaselt peetakse silmas liidu diguse voi selle
liikmesriigi 0igusaktide kohaselt, kus tolli sekkumise taotlus on esita-
tud, kohaldatava kaubamargi, autoridiguse, sellega kaasneva diguse voi
disainilahenduse Giguse rikkumist. Sellest tuleneb, et silmas peetakse
vaid liidu voi liikmesriikide Gigusest tulenevate intellektuaalomandi 6i-
guste rikkumisi (vt eespool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 50).

Tollimaarus ei kehtesta selles suhtes mitte lihtegi uut kriteeriumi intel-
lektuaalomandi Giguste rikkumise tuvastamiseks (vt selle kohta
9. novembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-281/05: Montex Holdings,
EKL 2006, Ik I-10881, punkt 40). Selle maaruse alusel tolli sekkumise
oigustamiseks saab sellisele rikkumisele jarelikult tugineda vaid siis,
kui asjasse puutuva kauba miilk voib rikkuda autoridiguse direktiivis,
kaubamargidirektiivis ja Gihenduse kaubamargi maaruses ette nahtud
tingimustel antud digusi.

Neil asjaoludel tuleb eelotsuse kiisimusi moista nii, et eelotsusetaotlu-
se esitanud kohus palub selgitada, kas tollimaarusest tuleneb, et sel-
leks, et kolmandas riigis asuva veebipoe veebisaidi kaudu liikmesriigi
territooriumil elavale isikule miilidud kauba intellektuaalomandi diguse
omaniku suhtes kehtiks kaitse, mis on sellele omanikule nimetatud
maarusega tagatud ajal, mil see kaup tuuakse selle lilkkmesriigi territoo-
riumile, on vaja, et konealuses liikmesriigis peetaks seda miiiiki iildsu-
sele levitamise viisiks voi kaubandustegevuse kaigus kasutamiseks.
Eelotsusetaotluse esitanud kohtul on tekkinud ka kiisimus, kas enne
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28.

20.

30.

miilimist peab asjaomase kauba kohta sama liikmesriigi tarbijatele
olema tehtud miiligipakkumisi voi reklaami.

Sellega seoses tuleb meenutada, et esiteks on kaubamargidirektiivi ja
tihenduse kaubamargi maaruse alusel kaubamargiomanikul digus kee-
lata kolmandal isikul selle kaubamargiga identse tdhise kasutamine
tema loata, kui tahist kasutatakse kaubandustegevuse kaigus kaupade
vOi teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamark on
registreeritud, ja selline kasutamine mojutab voi voib mojutada kahjuli-
kult kaubamargi {ilesandeid (23. martsi 2010. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-236/08—C-238/08: Google France ja Google, EKL 2010,
Ik 12417, punkt 49 ja seal viidatud kohtupraktika).

Teiseks on vastavalt autoridiguse direktiivile autoritel ainudigus lubada
voi keelata oma teoste originaalide ja koopiate levitamist ildsusele
muimise teel voi muul viisil. Levitamine lildsusele leiab aset terve rea
toimingute kaudu, alates miiiigilepingu solmimisest kuni selle taitmi-
seni kauba kohaletoimetamisega isikule lildsuse seast. Seega on ette-
votja vastutav koigi toimingute eest, mida ta teostab ise voi mida teos-
tatakse tema arvel ja mille tulemusel toimub ,lildsusele levitamine”
liikmesriigis, kus levitatav ese on autoridigusega kaitstud (vt selle koh-
ta eespool viidatud kohtuotsus Donner, punktid 26 ja 27).

Neid asjaolusid arvestades on liidu Giguses noutud, et seda miiiiki pee-
taks liilkmesriigi territooriumil iildsusele levitamise viisiks autoridiguse
direktiivi tahenduses voi kaubandustegevuse kaigus kasutamiseks
kaubamargidirektiivi ja Ghenduse kaubamargi maaruse tahenduses.
Sellist lildsusele levitamist tuleb pidada toimunuks, kui on solmitud le-
ping kauba miilimise ja kohaletoimetamise kohta.

Vaidlust ei ole selles, et pohikohtuasjas on Rolex Taanis nende auto-
ridiguste ja kaubamarkide omanik, millele ta tugineb, ning et kdnealu-
ses kohtuasjas vaatluse all olev kell on véltsitud kaup ja piraatkaup tol-
limaaruse artikli 2 I6ike 1 punktide a jab tahenduses. Samuti ei ole
vaidlustatud seda, et Rolexil oleks olnud digus tugineda tema Giguste
rikkumisele juhul, kui seda kaupa oleks miilinud selles liikmesriigis
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32.

33.

34.

asuv midja, kuna sellise driotstarbel toimunud miiiligi korral oleks (ild-
susele levitamisel tema oigusi kasutatud kaubandustegevuse kaigus.
Esitatud kiisimustele vastamiseks tuleb seega veel kontrollida, kas in-
tellektuaalomandi 6iguste omanikul nagu Rolex on 6igus samale digus-
te kaitsele juhul — nagu pohikohtuasjas —, kui asjaomane kaup miilidi
veebipoe veebilehe kaudu, mis asub kolmandas riigis, kelle territooriu-
mil see kaitse ei ole kohaldatav.

On kiill tosi, et pelgalt selle pohjal, et veebisaidile on juurdepaas selle
kaitsega holmatud territooriumil, ei saa jareldada, et veebisaidil kuvata-
vad miligipakkumised on suunatud sellel territooriumil asuvatele tarbi-
jatele (vt eespool viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 64).

Euroopa Kohus on siiski juba leidnud, et selliselt kaitstud diguste rik-
kumisega voib tegemist olla siis, kui isegi enne selle kaitsega hélmatud
territooriumile toomist on kolmandast riigist parit kauba osas toimunud
liidu tarbijatele suunatud kaubanduslik toiming nagu miiiik, miiligipak-
kumine voi reklaam (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Philips,
punkt 57 ja seal viidatud kohtupraktika).

Seega voib kolmandast riigist parit kaup, mis kujutab endast Euroopa
Liidus kaubamargidigusega kaitstud toote imitatsiooni voi liidus auto-
ridigusega, sellega kaasneva digusega voi disainilahenduse digusega
kaitstud toote koopiat, rikkuda asjaomaseid 6igusi ja niisiis voib seda
lugeda ,voltsitud kaubaks” voi ,piraatkaubaks”, kui on téendatud, et see
on suunatud liidus turustamiseks, kusjuures toendatud on see eelkdige
siis, kui ilmneb, et seda kaupa on liidus kliendile miitidud vo6i seda on
liidu tarbijatele miiligiks pakutud voi reklaamitud (vt selle kohta ees-
pool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 78).

Ent vaidlust ei ole selles, et pohikohtuasjas miilidi asjaomane kaup
kliendile liidus, mistottu ei ole selline olukord igal juhul sarnane ,e-turul”
pakutavate toodete olukorraga ega ka liidu tolliterritooriumile peata-
mismenetluse alusel toodud toodete olukorraga. Seega ei saa ainuiiksi
sellise asjaolu tottu, et miilik toimus kolmandas riigis asuva veebipoe
veebisaidi kaudu, miiiidud kauba intellektuaalomandi diguse omanikku
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35.

36.

ilma jatta tollimaarusest tulenevast kaitsest, ilma et oleks vaja kontrol-
lida, kas enne miiiimist on asjaomase kauba kohta sama liikmesriigi
tarbijatele lisaks tehtud miiligipakkumisi voi reklaami.

Eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb eelotsuse kiisimustele vastata,
et tollimaarust tuleb tdlgendada nii, et kolmandas riigis asuva veebipoe
veebisaidi kaudu liikmesriigi territooriumil elavale isikule miilidud kau-
ba intellektuaalomandi diguse omaniku suhtes kehtib kauba selle liik-
mesriigi territooriumile toomise ajal kaitse, mis on sellele omanikule ta-
gatud nimetatud maarusega, ainuiiksi seet6ttu, et kdnealune kaup os-
teti. Selleks ei ole vaja, et lisaks on enne miiiimist asjaomase kauba
kohta sama liikmesriigi tarbijatele tehtud miiligipakkumisi voi reklaami.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaot-
luse esitanud kohtus poolelioleva asja liks staadium, otsustab kohtuku-
lude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitami-
sega seotud kulusid, valja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

No6ukogu 22. juuli 2003. aasta maarust (EU) nr 1383/2003 teatavate in-
tellektuaalomandi oiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes
voetava tollimeetme ja konealuseid oigusi rikkuvaks tunnistatud kau-
pade suhtes voetavate meetmete kohta tuleb tolgendada nii, et kol-
mandas riigis asuva veebipoe veebisaidi kaudu liikmesriigi territooriu-
mil elavale isikule miiiidud kauba intellektuaalomandi diguse omaniku
suhtes kehtib kauba selle liikmestriigi territooriumile toomise ajal kait-
se, mis on sellele omanikule tagatud nimetatud maarusega, ainuiiksi
seetottu, et konealune kaup osteti. Selleks ei ole vaja, et lisaks on enne
miiiimist asjaomase kauba kohta sama liikmesriigi tarbijatele tehtud
miiligipakkumisi voi reklaami.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
6. marts 2014*

Kaubamargid — Direktiiv 2008/95/EU — Artikli 12 13ike 2 punkt a —
Kaubamargidiguste I6ppenuks tunnistamine — Kaubamark, mis on omaniku
tegevuse voi tegevusetuse tottu kaubanduses muutunud selle kauba voi
teenuse iildnimeks, mille jaoks ta on registreeritud — Viis, kuidas tajuvad
sonalist tahist KORNSPITZ esiteks edasimiiiijad ja teiseks lopptarbijad —
Eristusvoime kaotamine iiksnes Iopptarbijate silmis

Kohtuasjas C-409/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Oberster Patent- und Markensenati
(Austria) 11. juuli 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis
saabus Euroopa Kohtusse 6. septembril 2012, menetluses

Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company GmbH
versus

Pfahnl Backmittel GmbH,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. llesi¢ (ettekandja), kohtunikud
C. G. Fernlund, A. O Caoimh, C. Toader ja E. Jarasitnas,

kohtujurist: P. Cruz Villalén,
kohtusekretar: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. mai 2013. aasta kohtuistungil
esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

- Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company GmbH, esindaja:
Rechtsanwalt E. Enging-Deniz,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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— Pfahnl Backmittel GmbH, esindaja: Rechtsanwalt
M. Gumpoldsberger,

— Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,

Prantsusmaa valitsus, esindajad: D. Colas ja J.-S. Pilczer,

— ltaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello
Stato S. Varone,

— Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja J. Samnadda,

olles 12. septembri 2013. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi
ettepanekuy,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri
2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamarke kasitlevate liikmesriikide
oigusaktide iihtlustamise kohta (ELT L 299, Ik 25, parandus ELT 2009
L 11, lk 86) artikli 12 16ike 2 punkti a tolgendamist.

Taotlus esitati Austria Oiguse alusel asutatud ariiihingu Backaldrin
Osterreich The Kornspitz Company GmbH (edaspidi ,Backaldrin”) ning
samuti Austria Giguse alusel asutatud &riihingu Pfahnl Backmittel
GmbH (edaspidi ,Pfahnl”) vahelise kohtuvaidluse raames, mis kasitleb
sonalist tahist KORNSPITZ, mille on kaubamargina registreerinud
Backaldrin.

Oiguslik raamistik

Direktiiv 2008/95

Direktiivi 2008/95 artikkel 2 sitestab, et ,[klJaubamargi véivad moodus-
tada mis tahes tahised, mida on véimalik graafiliselt esitada [..], kui
selliste tahiste pohjal on voimalik eristada lihe ettevotja kaupu voi tee-
nuseid teiste ettevotjate omadest”.

Direktiivi artikkel 3 naeb ette:
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»1.  Kaubamargina ei registreerita ja kui nad on registreeritud, voib
need tiihiseks tunnistada:

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

¢) kaubamarke, mis koosnevad ainult sellistest markidest voi tahis-
test, mis téhistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, ots-
tarvet, vaartust, geograafilist paritolu véi kaupade tootmise voi
teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

d) kaubamarke, mis koosnevad ainult markidest voi tahistest, mis on
muutunud tavaparaseks igapaevases keelekasutuses voi heausk-
setes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

[..]."
Direktiivi artikkel 5 satestab:

»1. Registreeritud kaubamark annab omanikule selle kasutamise 0i-
guse. Omanikul on digus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast
kaubandustegevuse kadigus ilma tema loata:

a) koiki kaubamargiga identseid tahiseid kaupade voi teenuste puhul,
mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamark on registreeritud;

b) koiki tahiseid, mille identsuse vGi sarnasuse tottu kaubamargiga
ning identsuse voi sarnasuse tottu kaubamargiga ja tahisega
kaitstud kaupade voi teenustega on toendoline, et iildsus voib
need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid kaubamargi ja tahi-
se vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikkmesriik satestada, et omanikul on digus
takistada koiki kolmandaid isikuid tema nousolekuta kasutamast kau-
bandustegevuse kadigus mis tahes tahist, mis on identne vGi sarnane
kaubamargiga, mis on valja antud kaupade véi teenuste jaoks, mis ei
ole sarnased nende kaupade voi teenustega, mille jaoks konealune
kaubamark on registreeritud, ja juhul kui selle tdhise pohjuseta kasu-
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tamine kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristatavust voi mainet.

[..]."
Direktiivi 2008/95 artikkel 12 satestab:

»1.  Kaubamargi voib I6ppenuks tunnistada, kui seda ei ole liikmesrii-
gis viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade voi teenuste pu-
hul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajatmisel ei ole moistlikke
pohjendusi.

[.]

2. llma et see piiraks l0ike 1 kohaldamist voib kaubamargi I6ppenuks
tunnistada juhul, kui parast selle registreerimise kuupaeva:

a) on kaubamark omaniku tegevuse voi tegevusetuse tottu kauban-
duses muutunud selle kauba voi teenuse Uldnimeks, mille jaoks ta
on registreeritud;

[.]"
Austria 6igus

1970. aasta kaubamargikaitseseaduse (Markenschutzgesetz 1970,
BGBI. 260/1970) § 33b oli pohikohtuasja faktiliste asjaolude aset leid-
mise ajal kehtinud redaktsioonis sdnastatud jargmiselt:

»1. lgaiiks voib taotleda kaubamargi registrist kustutamist, kui parast
selle registreerimise kuupaeva on kaubamark omaniku tegevuse voi te-
gevusetuse tottu kaubanduses muutunud selle kauba voi teenuse iild-
nimeks, mille jaoks ta on registreeritud.

2. Kustutamisotsusel on tagasiulatuv méju alates ajast, mil on toen-
datud, et kaubamark on 16plikult muutunud [...] Gldnimeks.”
Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Backaldrini taotlusel registreeriti Austria sdnamark KORNSPITZ kauba
jaoks, mis kuulub 15. juuni 1957. aasta markide registreerimisel kasu-
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10.

11.

12.

tatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kok-
kuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 30. Nimetatud
kauba hulka kuuluvad muu seas:

Jahu ja muud teraviljasaadused; pagaritooted; kiipsetuspulbrid; kon-
diitritooted, sh kiipsetamiseks ette valmistatud tooted; taignatooted
kondiitritoodete valmistamiseks”.

Backaldrin toodab selle kaubamargi all eelkdige pagaritele tarnitavat
valmis kiipsetussegqu. Viimased valmistavad kiipsetussegust piklikke
molemast otsast teravatipulisi saiakesi. Backaldrin on andnud nous-
oleku, et pagarid ja neilt pagaritooteid tarnivad toidukaupade miiiijad
miilivad asjaomaseid saiakesi konealust kaubamarki kasutades.

Backaldrini konkurendid, muu hulgas Pfahnl ja enamik pagareid teavad,
et sonaline tahis KORNSPITZ on kaubamargina registreeritud. Pfahnl
aga vaidab — millega Backaldrin ei ndustu —, et [6pptarbijad tajuvad se-
da sonalist tahist teatava pagaritoote, nimelt pikliku moélemast otsast
teravatipulise saiakese ildnimetusena. Taoline arusaam on muu hul-
gas tingitud sellest, et pagarid ei teavita lildjuhul oma kliente asjaolust,
et tahis KORNSPITZ on kaubamargina registreeritud, ja sellest, et as-
jaomased saiakesed on valmistatud kdnealusest segust.

Pfahnl esitas 14.mail 2010 1970. aasta kaubamargikaitseseaduse
§ 33b alusel ndude kaubamargist KORNSPITZ tulenevate diguste 16p-
penuks tunnistamiseks seoses kaubaga, mis on nimetatud kdesoleva
kohtuotsuse punktis 8. Osterreichischer Patentamti (Austria patendi-
amet) tiihistamisosakond rahuldas 26. juuli 2011. aasta otsusega selle
noude. Backaldrin kaebas selle otsuse peale Oberster Patent- und Mar-
kensenatile (kdrgem patendi- ja kaubamargikohus) edasi.

Nimetatud kohus soovib teada, kas ja kuidas peab ta pohikohtuasjas
selle hindamisel, kas kaubamark on ,kaubanduses muutunud selle
kauba voi teenuse lildnimeks”, arvestama asjaoluga, et mitte koik kau-
bad, mille jaoks kaubamark on registreeritud, ei ole suunatud Uhele ja
samale klientide riihmale. Selle kohtu s6nul on Backaldrini poolt kau-
bamargi KORNSPITZ all turustatavate toorainete ja vahesaaduste nagu
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13.

14.

15.

16.

saiakeste kiipsetussegu loppkasutajad pagarid ja toidukaupade miil-
jad, samas kui saiakeste Iopptarbijad on nende pagarite ja toidukaupa-
de miiijate kliendid.

Oberster Patent- und Markensenat leiab, et kaebus Osterreichischer
Patentamti tlihistamisosakonna tehtud asjaomaste kaubamargidiguste
[6ppenuks tunnistamise otsuse peale tuleb rahuldada niivord, kuivérd
pohikohtuasjas kasitletav kaubamark on registreeritud selliste toorai-
nete ja vahesaaduste jaoks nagu jahu ja muud teraviljasaadused; kiip-
setuspulbrid; kiipsetamiseks ette valmistatud tooted; taignatooted
kondiitritoodete valmistamiseks.

Mis aga puutub I6pptoodetesse, mille jaoks kaubamark KORNSPITZ on
samuti registreeritud, nimelt pagari- ja kondiitritooted, siis soovib kdne-
alune kohus Euroopa Kohtult eelotsuses selle kohta selgitusi. Eelkdige
soovib ta teada, kas omaniku kaubamargist tulenevad oigused saab
tunnistada I6ppenuks, kui see kaubamark on muutunud Gldnimeks mit-
te kaubamargiomaniku tarnitud toorainest valmistatud |opptoodete
miiljate, vaid nende toodete I6pptarbija silmis.

Kohus tapsustab, et parast eelotsuse saamist otsustab ta, kas Iopptar-
bijate seas oleks vaja viia labi arvamuskiisitlus selle kohta, kuidas so-
nalist tahist KORNSPITZ tajutakse.

Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse
peatada ja esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas kaubamark on ,kaubanduses muutunud kauba voi teenuse
tldnimeks” direktiivi [2008/95] artikli 12 16ike 2 punkti a tahendu-
ses, kui

a) kaupmehed kiill teavad, et tegemist on paritolutdhisega, kuid
tldjuhul nad ei teavita sellest [IGpptarbijaid], ja

b) eelkdige sel pdhjusel ei taju [Iopptarbijad] asjaomast kauba-
marki enam paritolutdhisena, vaid sellise kauba v6i teenuse
tldnimena, mille jaoks ta on registreeritud?
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19.

20.

2. Kas ,tegevusetus” direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti a ta-
henduses esineb siis, kui kaubamargiomanik jaab tegevusetuks,
olgugi et kaupmehed ei teavita oma kliente sellest, et tegemist on
registreeritud kaubamargiga?

3. Kas omaniku tegevuse voi tegevusetuse tottu [IOpptarbijate], mitte
aga kaupmeeste jaoks lldnimeks muutunud kaubamargist tulene-
vad digused tuleb tunnistada |dppenuks siis ja ainult siis, kui 16pp-
tarbijad on sunnitud seda nimetust kasutama, sest samavaarsed
alternatiivsed nimetused puuduvad?”

Eelotsuse kiisimuste analiiiis
Esimene kiisimus

Esimese kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuli-
selt teada, kas direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti a tuleb tdlgen-
dada nii, et kaubamargidigused voib seoses teatava kaubaga, mille
jaoks see kaubamark on registreeritud, 16ppenuks tunnistada, kui kau-
bamark on kaubamargiomaniku tegevuse voi tegevusetuse tulemusena
muutunud asjaomase kauba lildnimeks liksnes I6pptarbija jaoks.

Backaldrin, Saksamaa ja Prantsusmaa valitsus ning komisjon leiavad,
et sellele kiisimusele tuleb vastata eitavalt, samas kui Pfahnl ja Itaalia
valitsus toetavad vastupidist seisukohta.

Sellega seoses tuleb koigepealt markida, et direktiivi 2008/95 artikli 12
I6ike 2 punkt a reguleerib olukorda, kus kaubamark ei ole enam voime-
line taitma oma paritolu tahistamise lesannet (29. aprilli 2004. aasta
otsus kohtuasjas C-371/02: Bjornekulla Fruktindustrier, EKL 2004,
Ik I-5791, punkt 22).

Kaubamargi mitme Ulilesande seas on paritolu tahistamise iilesanne
peamine (vt eelkdige 23. mirtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasja-
des C-236/08-C-238/08: Google France ja Google, EKL 2010, lk I-2417,
punkt 77, ja 22.septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09:
Budéjovicky Budvar, EKL 2011, Ik I-8701, punkt 71). Kaubamark voimal-
dab maaratleda selle kaubamargiga tahistatud kauba voi teenuse konk-
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21.

22.

23.

24.

reetselt ettevotjalt parinevana ja seega eristada seda kaupa voi teenust
teiste ettevotjate omast (vt selle kohta 18. aprilli 2013. aasta otsus
kohtuasjas C-12/12: Colloseum Holding, kohtulahendite kogumikus
veel avaldamata, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika). Nagu kohtu-
jurist oma ettepaneku punktis 27 markis, on see ettevotja see, kelle
kontrolli all kaupa voi teenust turustatakse.

Euroopa Liidu seadusandja on kaubamargi seda peamist (lesannet
tunnustanud, satestades direktiivi 2008/95 artiklis 2, et tahised, mida
on voimalik graafiliselt esitada, voivad kaubamargi moodustada iiksnes
tingimusel, et selliste tahiste pohjal on voimalik eristada iihe ettevotja
kaupu voi teenuseid teiste ettevitjate omadest (4. oktoobri 2001. aasta
otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell, EKL 2001, Ik I-6959, punkt 23,
ja eespool viidatud kohtuotsus Bjornekulla Fruktindustrier, punkt 21).

Sellest tingimusest tulenevad satted on eelkdige direktiivi artiklid 3
ja12. Kui selle direktiivi artikkel 3 loetleb olukorrad, mil kaubamark ei
taida ab initio paritolu tahistamise (lesannet, siis sama direktiivi
artikli 12 16ike 2 punkt a kasitleb olukorda, kus kaubamark on muutu-
nud Gldnimeks ja seega kaotanud eristusvdime, mistottu ta ei tdida
enam nimetatud dlesannet (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus
Bjornekulla Fruktindustrier, punkt 22). Nii voib direktiivi 2008/95 artik-
list 5 tulenevad kaubamargidigused Ioppenuks tunnistada (vt selle
kohta 27. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-145/05: Levi Strauss,
EKL 2006, Ik I-3703, punkt 33).

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu kirjeldatud olukorras, kus faktilistele
asjaoludele saab hinnangu anda ainult see kohus, tajuvad pohikohtuas-
jas kasitletava kauba, nimelt niinimetatud KORNSPITZ-saiakeste 16pp-
tarbijad seda soOnalist tahist asjaomase kauba lildnimena ega ole see-
tottu teadlikud asjaolust, et need saiakesed on valmistatud kiipsetus-
segust, mille on tarninud teatav aritihing kaubamargi KORNSPITZ all.

Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus samuti markis, tajuvad [6pp-
tarbijad asjaomast tahist lildnimena eelkdige seetdttu, et sellest segust
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25.

26.

27.

28.

29.

valmistatud kiipsetiste miiijad (ildiselt ei teavita oma kliente sellest, et
tahis KORNSPITZ on registreeritud kaubamargina.

Eelotsusetaotluses esitatud juhtumit iseloomustab ka see, et konealu-
se lopptoote miiiijad ei osuta miiligi hetkel oma klientidele abi tahele-
panu podramisel sellele, milline on miiligil olevate toodete paritolu.

Tuleb nentida, et sellisel juhul ei tdida kaubamark KORNSPITZ niinime-
tatud KORNSPITZ-saiakeste miiligi kdigus oma paritolu tahistamise
tlesannet ning seet6ttu voib asjaomased kaubamargidigused seoses
Iopptootega, mille jaoks see kaubamark on registreeritud, |6ppenuks
tunnistada, kui kaubamargi selle kaubaga seotud eristusvoime kaota-
mise on pohjustanud kaubamargiomaniku tegevus voi tegevusetus.

See jareldus ei ole vastuolus direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti-
le a Euroopa Kohtu poolt eespool viidatud kohtuotsuse Bjornekulla
Fruktindustrier punktis 26 antud tolgendusega, mille kohaselt juhul, kui
registreeritud kaubamargiga holmatud kauba turustamises osalevad
edasimiiiijad, peab selle hindamisel, kas kénealune kaubamark on kau-
banduses muutunud asjaomase kauba tavaparaseks tahistuseks, vot-
ma arvesse vastava sihtriihma arvamust, mille moodustavad koik tarbi-
jad voi loppkasutajad ning soltuvalt vastava kauba turu omaparast ka
koik asjaomase kauba turustamisel osalevad ettevotjad.

Nagu Euroopa Kohus seda satet nii tolgendades toonitas, tuleb kiisi-
must, kas kaubamark on kaubanduses muutunud selle kauba voi tee-
nuse iildnimeks, mille jaoks ta on registreeritud, tdepoolest hinnata mit-
te liksnes seoses sellega, kuidas tarbijad voi I6ppkasutajad seda taju-
vad, vaid soltuvalt vastava turu omaparast, vottes arvesse ka asjao-
maste ettevotjate nagu edasimiiiijad arusaama.

Nagu Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuse Bjornekulla
Fruktindustrier punktis 24 markis, on Uldiselt maarav roll siiski sellel,
kuidas tarbijad voi Ioppkasutajad kaubamarki tajuvad. Nagu kohtujurist
oma ettepaneku punktides 58 ja 59 markis, voib pohikohtuasjas kasitle-
tava olukorraga sarnases olukorras, millele on iseloomulik asjaomase
kaubamargi eristusvoime kaotamine |opptarbijate jaoks, mille paikapi-
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30.

31.

32.

33.

davust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus, selline kao-
tamine anda alust tunnistada kaubamargidigused I6ppenuks. Asjaolu,
et edasimiiiijad teavad sellise kaubamargi olemasolust ja sellega tahis-
tatavast paritolust, ei valista iseenesest niisugust I6ppenuks tunnista-
mise voimalust.

Koigist eelpool esitatud kaalutlustest tulenevalt tuleb esimesele kiisi-
musele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti a tuleb tol-
gendada nii, et sellises olukorras, nagu kasitletakse pohikohtuasjas,
voib kaubamargidigused seoses teatava kaubaga, mille jaoks see kau-
bamark on registreeritud, I6ppenuks tunnistada, kui kaubamark on kau-
bamargiomaniku tegevuse voi tegevusetuse tulemusena muutunud as-
jaomase kauba lldnimeks liksnes l6pptarbija jaoks.

Teine kiisimus

Teise kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada, kas direktiivi 2008/95 artikli 12 I6ike 2 punkti a tuleb tdlgendada
nii, et ,tegevusetusena” selle satte tahenduses voib maaratleda seda,
kui kaubamargiomanik ei kohusta edasimiiiijaid lisaks kaubamarki ka-
sutama sellise kauba turustamisel, mille jaoks asjaomane kaubamark
on registreeritud.

Sellega seoses tuleb meenutada, et liidu seadusandja on, kaaludes
kaubamargiomaniku ja konkurentide huvisid, mis on seotud tahiste va-
ba kasutatavusega, direktiivi artikli 12 16ike 2 punkti a vastuvétmisega
leidnud, et kaubamargiomaniku vastu voidakse esitada eristusvdime
kaotamise vastuvaide vaid siis, kui selline kaotamine tuleneb omaniku
tegevusest voi tegevusetusest (eespool viidatud kohtuotsus Levi
Strauss, punkt 19, ja 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07:
adidas ja adidas Benelux, EKL 2008, Ik |-2439, punkt 24).

Euroopa Kohus on juba sedastanud, et moiste ,tegevusetus” alla voib
kuuluda see, kui kaubamargiomanik ei ole digeaegselt tuginenud sama
direktiivi artiklis 5 kasitletud ainudigusele ning taotlenud padevalt ame-
tiasutuselt keelata asjaomastel kolmandatel isikutel kasutada tahist,
mille segiajamine kdnealuse kaubamargiga on toendoline, kuna selliste
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34.

35.

36.

37.

taotluste eesmark ongi nimetatud kaubamargi eristusvoime sailitamine
(vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Levi Strauss, punkt 34).

Kdesoleva kohtuasja punktis 32 kirjeldatud tasakaalu saavutamine
seataks aga kahtluse alla, kui kdnealune mdiste holmaks liksnes sellist
tegevusetust, mistottu see moiste holmab mis tahes tegevusetust, mil-
lega kaubamargiomanik naitab, et ta ei ole oma kaubamargi eristus-
vbime sdilimise suhtes piisavalt valvas. Seetottu voib eelotsusetaotlu-
se esitanud kohtu kirjeldatuga sarnases olukorras, kus kaubamargi-
omaniku tarnitud toorainest valmistatud kauba edasimiiiijad Gldiselt ei
teavita oma kliente sellest, et asjaomase toote puhul kasutatav tahis
on registreeritud kaubamargina, ja aitavad sellega kaasa selle kauba-
margi muutumisele tildnimeks, asjaomase omaniku hooletust, kuivord
ta ei haara initsiatiivi kohustada neid edasimiiiijaid lisaks seda kauba-
marki kasutama, maaratleda kui tegevusetust direktiivi 2008/95 artik-
li 12 16ike 2 punkti a tahenduses.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtul tuleb hinnata, kas kaesoleval juhul
on voi ei ole Backaldrin haaranud initsiatiivi kohustada pagariarisid ja
toidukaupade miiiijaid, kes miilivad tema tarnitud kiipsetussegust val-
mistatud saiakesi, lisaks kasutama kaubamarki KORNSPITZ arisuhtlu-
ses oma klientidega.

Koigi eelnimetatud kaalutluste pohjal tuleb teisele kiisimusele vastata,
et direktiivi 2008/95 artikli 12 I6ike 2 punkti a tuleb tdlgendada nii, et
Jtegevusetusena” selle satte tahenduses voib madratleda seda, kui
kaubamargiomanik ei kohusta edasimiiiijaid lisaks kaubamarki kasu-
tama sellise kauba turustamisel, mille jaoks asjaomane kaubamark on
registreeritud.

Kolmas kiisimus

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib kolmandas kiisimuses sisuli-
selt teada, kas direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti a tuleb tdlgen-
dada nii, et kaubamargidiguste I6ppenuks tunnistamine eeldab tingima-
ta selle kindlakstegemist, kas kaubal, mille kaubamark on kaubanduses
muutunud Gldnimeks, on ka muid nimetusi.
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39.

40.

41.

Nagu selle satte sonastusest tuleneb, voib kaubamargi I6ppenuks tun-
nistada juhul, kui kaubamark on omaniku tegevuse voi tegevusetuse
tottu kaubanduses muutunud selle kauba voi teenuse tldnimeks, mille
jaoks ta on registreeritud.

Sellises olukorras ei oma tahtsust asjaolu, kas asjaomasel kaubal voi
teenusel on voimalikke muid nimetusi, kuna see ei anna alust muuta ja-
reldust konealuse kaubamargi eristusvoime kaotamise kohta kauban-
duses uldnimeks muutumise tottu.

Seetottu tuleb kolmandale kiisimusele vastata, et direktiivi 2008/95
artikli 12 I6ike 2 punkti a tuleb tolgendada nii, et kaubamargidiguste
I6ppenuks tunnistamine ei eelda selle kindlaks tegemist, kas kaubal,
mille kaubamark on kaubanduses muutunud ildnimeks, on ka muid
nimetusi.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaot-
luse esitanud kohtus poolelioleva asja iiks staadium, otsustab kohtuku-
lude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitami-
sega seotud kulusid, valja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest Iahtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsus-
tab:

1. Euroopa Parlamendi ja noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktii-
vi 2008/95/EU kaubamarke kisitlevate liikmesriikide digusaktide
iihtlustamise kohta artikli 12 Ioike 2 punkti a tuleb tolgendada nii,
et sellises olukorras, nagu kasitletakse pohikohtuasjas, voib kau-
bamargidiguse seoses teatava kaubaga, mille jaoks see kauba-
mark on registreeritud, loppenuks tunnistada, kui kaubamark on
kaubamargiomaniku tegevuse voi tegevusetuse tulemusena muu-
tunud asjaomase kauba iildnimeks selle pohjal, kuidas ainult Iopp-
tarbija seda kaubamarki tajub.

2. Direktiivi 2008/95 artikli 12 Ioike 2 punkti a tuleb tolgendada nii, et
stegevusetusena” selle sitte tahenduses voib maaratleda seda, kui
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kaubamargiomanik ei kohusta edasimiiiijaid lisaks kaubamarki
kasutama sellise kauba turustamisel, mille jaoks asjaomane kau-
bamark on registreeritud.

3. Direktiivi 2008/95 artikli 12 loike 2 punkti a tuleb tolgendada nii, et
kaubamargioiguse Ioppenuks tunnistamine ei eelda selle kindlaks-
tegemist, kas kaubal, mille kaubamark on kaubanduses muutunud
ildnimeks, on ka muid nimetusi.

Allkirjad
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