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1. Kohtuasjas C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd ja Ankenaevnet
for Patenter og Varemaerker) EKL 2013 analiilisitakse kolme kiisimust.

Esiteks, kas moiste ,pahausksus Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. ok-
toobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU (edaspidi direktiiv) artikli 4 16ike 4
punkti g tdhenduses on liidu 6iguse moiste, mida tuleb tdlgendada lihe-
taoliselt. Euroopa Kohus leidis, et nimetatut tuleb tdlgendada nii, et moiste
.pahausksus” selle satte tahenduses on liidu 6iguses autonoomne maiste,
mida tuleb liidus télgendada lihetaoliselt.

Teiseks, kas taotleja pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, kui see
taotleja oli teadlik voi pidanuks olema teadlik tema taotluse esitamise ajal
valisriigis kasutatava sellise kaubamargi olemasolust, mida on voimalik
segi ajada taotletava kaubamargiga, voi peab lisaks sellele arvestama
taotlejaga seonduvate subjektiivsete asjaoludega. Euroopa Kohus leidis,
et selle satte tahenduses tuleb kaubamargi registreerimistaotluse esitaja
pahausksuse tuvastamisel arvesse votta koiki kasitletava juhtumiga seo-
tud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal esinevaid tegureid.
Pahausksuse tuvastamiseks ei piisa pelgalt asjaolust, et see taotluse esi-
taja teadis voi pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise
ajal valisriigis identsete voi sarnaste kaupade tahistamiseks aravahetami-
seni sarnast kaubamarki.

Kolmandaks, kas direktiivi artikli 4 16ike 4 punkti g tuleb tdlgendada nii, et
see lubab liikmesriikidel kehtestada valisriikide kaubamarkidele erikaitse,
mis pohineb sellel, kas taotleja oli teadlik voi pidanuks olema teadlik vilis-
riigi kaubamargi olemasolust. Euroopa Kohus leidis, et artikkel ei véimalda
liikmesriikidel kehtestada valisriigi kaubamarkidele erikaitset.

2. Kohtuasjas C-12/12 (Colloseum Holding AG ja Levi Strauss & Co.) EKL
2013 analiilisitakse moiste ,kaubamargi tegelik kasutamine” tdlgenda-
mist olukorras, kus registreeritud kaubamarki kasutatakse iiksnes mones
teises mitmeosalises kaubamargis selle {ihe osana v6i kombinatsioonis
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teise kaubamargiga. Registreeritud kaubamark, mida kasutatakse liksnes
mitmeosalise kaubamargi osana voi kombinatsioonis mdne teise kauba-
margiga, peab olema jatkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku
paritolu tahisena selleks, et see kasutamine vastaks moistele ,tegelik ka-
sutamine” maaruse nr 40/94 artikli 15 I6ike 1 tdhenduses. P6hjendustest
lahtudes on Euroopa Kohus otsustanud, et kaubamargi tegeliku kasuta-
mise tingimus ndukogu 20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94
tihenduse kaubamargi kohta artikli 15 I6ike 1 tdhenduses voib olla taide-
tud, kui registreeritud kaubamarki, mis on omandanud eristusvoime teise
mitmeosalise kaubamargi — mille iiks osa ta on — kasutamise kaigus, ka-
sutatakse Uksnes selles teises mitmeosalises kaubamargis voi kui seda
kasutatakse liksnes koos teise kaubamargiga ja lisaks on mdlemad kau-
bamargid kombinatsioonina registreeritud.

. Kohtuasjas C-252/12 (Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Supers-
tores Ltd ja Asda Stores Ltd) EKL 2013 anallilisitakse kolme kiisimust.

Esiteks, kas lihenduse kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus ndukogu
26. veebruari 2009. aasta maaruse nr 207/2009 artikli 15 (edaspidi maa-
rus) 16ike 1 ja artikli 51 16ike 1 punkti a tdhenduses on tdidetud siis, kui
tihenduse kujutismarki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud
tihenduse sdnamargiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamargi kombinat-
sioon registreeritud ihenduse kaubamargina. Euroopa Kohus leidis, et ,te-
geliku kasutamise” tingimus nende satete tahenduses voib olla taidetud,
kui ihenduse kujutismarki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud
tihenduse sdnamargiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda re-
gistreeritud Gihenduse kaubamargina, tingimusel et erinevused selle kau-
bamargi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kau-
bamargi eristusvoimet selle registreeritud kujul.

Teiseks, kas maaruse artikli 9 16ike 1 punkte b ja c tuleb télgendada nii, et
kui ihenduse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena, kuid omanik on
seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis voi varvikombinat-
sioonis, nii et lildsuse oluline osa seostab seda kaubamarki selle varvi voi
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varvikombinatsiooniga, siis nende satete tahenduses segiajamise tdenao-
suse voi maine drakasutamise igakiilgsel hindamisel on oluline varv voi
varvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamarki vai-
detavalt rikkuva tahise kujutamisel. Euroopa Kohus leidis, et {ihenduse
kaubamark ei ole registreeritud varvilisena, kuid kui omanik on seda laial-
daselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis voi varvikombinatsioonis, nii
et lildsuse oluline osa seostab seda kaubamarki selle varvi voi varvikom-
binatsiooniga, siis selle satte tahenduses segiajamise téendosuse voi
maine drakasutamise igakiilgsel hindamisel on oluline varv véi varvikom-
binatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamarki vaidetavalt
rikkuva tahise kujutamisel.

Kolmandaks, kas méaaruse artikli 9 16ike 1 punkte b ja c tuleb tdlgendada
nii, et igakiilgse hindamise ihe osana on oluline, et lildsuse oluline osa
seostab registreeritud kaubamarki vaidetavalt rikkuvat tahist kasutavat
kolmandat isikut ennast teatava varvi voi varvikombinatsiooniga, mida vii-
mane selle tahise kujutamisel kasutab? Euroopa Kohus leidis, et selle
satte tdhenduses segiajamise tdendosuse ja maine drakasutamise iga-
kiilgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et lildsuse olu-
line osa seostab registreeritud kaubamarki vaidetavalt rikkuvat tahist ka-
sutavat kolmandat isikut ennast teatava varvi voi varvikombinatsiooniga,
mida viimane selle tahise kujutamisel kasutab.

. Kohtuasjas C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA ja David Depuydt, Fabriek
van Maroquinerie Gauquie NV) kasitletakse seda, kuidas tolgendada nou-
kogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kauba-
marke kasitlevate liikkmesriikide digusaktide iihtlustumise kohta artikleid
5 ja 8. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada saada, kas direktiivi
89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamarkide omanik, kes kol-
manda isikuga Uhise kasutamise raames on kolmandale isikule andnud
nousoleku oma kaubamarkidega identsete tahiste kasutamiseks teata-
vate kaupade puhul ja soovib seejarel selle kasutamise keelata, jaetakse
taielikult ilma voimalusest tugineda neist kaubamarkidest talle tulenevale
ainudigusele selle kolmanda isiku vastu ja voimalusest teostada ise seda
ainuoigust nimetatud kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.

6
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Euroopa Kohus on otsustanud, et 89/104/EMU artikliga 5 on vastuolus
see, kui kaubamargiomanik eeltoodud tingimustel jaetakse taielikult ilma
voimalusest tugineda temale kaubamarkidest tulenevale ainudigusele kol-
manda isiku vastu.

. Kohtuasjas C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale ja Federa-
cion Canina Internacional de Perros de Pura Raza) kasitletakse eelotsuse-
taotlust, mille kiisimuseks on, kuidas télgendada ndukogu 26. veebruari
2009. aasta maaruse (EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamargi kohta artikli
9 16iget 1. Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitas Euroopa Kohtule kiisi-
muse, kas ainudigusele, mis maaruse artikli 9 16ike 1 alusel on Gihenduse
kaubamargi omanikul, véib tugineda kolmanda isiku vastu, kellele kuulub
hiljem registreeritud tihenduse kaubamark, ilma et viimati nimetatud re-
gistreeringut ei ole enne kehtetuks tunnistatud. Euroopa Kohus andis as-
jas otsuse, et ndukogu 26. veebruari 2009. aasta maaruse nr 207/2009
artikli 9 16iget 1 tuleb tdlgendada nii, et Gihenduse kaubamargi omaniku
ainudigus takistada koikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubanduste-
gevuse kaigus tema kaubamargiga identseid voi sarnaseid tahiseid hol-
mab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem Gihenduse kaubamark, ilma et
hilisem kaubamark peaks olema kehtetuks tunnistatud.
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EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)
27. juuni 2013"

Oigusaktide iihtlustamine — Direktiiv 2008/95/EU — Artikli 4 I6ike 4 punkt g
— Kaubamargid — Kaubamargi omandamise ja valdamise tingimused -
Registreerimisest keeldumine voi tiihiseks tunnistamine — Taotleja
«pahausksuse” moiste — Taotleja teadlikkus valisriigi kaubamargi
olemasolust

Kohtuasjas C-320/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Hgjestereti (Taani) 29. juuni
2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa
Kohtusse 2. juulil 2012, menetluses

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd
versus

Ankenaevnet for Patenter og Varemaerker,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud A. Rosas,
E. Juhasz, D. Svaby ja C. Vajda (ettekandja),

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretar: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

— Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, esindaja advokat J. Glaesel,

— Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, esindaja: advokat C. L Bardenfleth,

— Taani valitsus, esindaja: V. Pasternak Jgrgensen, keda abistas advo-
kat R. Holdgaard,

* Kohtumenetluse keel: taani.
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— ltaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato
G. Palatiello,

— Euroopa Komisjon, esindajad: H. Stgvlbaek ja F. Bulst,

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

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas tdlgendada moistet ,pahausk-
sus” Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direk-
tiivi 2008/95/EU kaubamirke kasitlevate liikmesriikide digusaktide iiht-
lustamise kohta (ELT L 299, Ik 25) artikli 4 I6ike 4 punkti g tahenduses.

See eelotsusetaotlus esitati kohtuvaidluse raames, mille poolteks on
Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (edaspidi ,Malaysia Dairy”) ja An-
kenaevnet for Patenter og Varemaerker (patentide ja kaubamarkide apel-
latsioonikogu, edaspidi ,apellatsioonikogu”) ja mida peetakse selle iile,
kas nimetatud apellatsioonikogu tegi Gigusparase otsuse, tunnistades
kehtetuks plastikpudeli kui kaubamargi registreeringu pohjendusel, et
Malaysia Dairy oli registreerimistaotluse esitamise ajal teadlik Kabushiki
Kaisha Yakult Honshalele (edaspidi ,Yakult”) kuuluva valisriigi kauba-
margi olemasolust.

Oiguslik raamistik

Liidu 6igus

NSukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMU kau-
bamarke kasitlevate liikmesriikide oigusaktide iihtlustamise kohta

(EUT L 40, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 92) tunnistati kehtetuks ja ko-
difitseeriti direktiiviga 2008/95, mis joustus 28. novembril 2008.

Direktiivi 2008/95 pohjendustes 2, 4, 6 ja 8 on margitud:
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.(2) Enne direktiivi [89/104] joustumist sisaldasid liikmesriikides kohal-

[.]
(4)

[..]
(6)

[.]
®)

datud kaubamarke kasitlevad digusaktid erinevusi, mis voisid takis-
tada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning
moonutada konkurentsi Ghisturul. Seeparast oli siseturu rajamist ja
toimimist silmas pidades vaja liikkmesriikide digusaktid ihtlustada.

Tundub, et ei ole vaja votta ette liikmesriikide kaubamarke kasitle-
vate digusaktide taiemahulist lihtlustamist. Piisab sellest, kui tht-
lustamisel piirdutakse nende siseriikliku diguse satetega, mis moju-
tavad siseturu toimimist kdige otsesemalt.

Liikmesriikidele peaks jagama vabadus maaratleda registreerimise
teel omandatava kaubamargi registreerimise, 16ppenuks tunnista-
mise ja tlihiseks tunnistamise kord. Naiteks voivad liikmesriigid
maarata kindlaks kaubamargi registreerimise ja tiihiseks tunnista-
mise vormi, otsustada, kas varasematele digustele tuleks toetuda
registreerimiskorra voi tiihiseks tunnistamise korra voi moélema pu-
hul ning, kui nad lubavad varasematele digustele toetuda registree-
rimiskorra puhul, otsustada, kas kasutada vaidlustamismenetlust
vOi ametililesande korras labivaatamist voi molemat. Liikmesriiki-
dele peaks jaama vabadus maarata kindlaks kaubamarkide 16ppe-
nuks tunnistamise ja tiihiseks tunnistamise maoju.

Kaesolevate Oigusaktide {htlustamise eesmarkide saavutamine
eeldab, et registreeritud kaubamarkide omandamise ja valdamise
tingimused oleksid iildiselt kdigis liikkmesriikides identsed. Selleks
on vaja loetleda nende markide naidised, mis vdivad moodustada
kaubamargi, tingimusel et sellised margid voivad eristada lihe ette-
votja kaupu voi teenuseid teiste ettevotjate omadest. Kaubamargi
andmisest keeldumise voi kaubamargi tiihiseks tunnistamise poh-
justest, mis on seotud kaubamargi endaga, naiteks eristatavuse
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puudumine, voi mis on seotud kaubamargi ja varasemate diguste
vaheliste vastuoludega, tuleks koostada ammendav loetelu isegi ju-
hul, kui moningad neist pohjendustest on loetletud voimalusena liik-
mesriikide jaoks, kes sellest johtuvalt sailitavad voi kehtestavad
need pohjendused oma Gigusnormides. Liikmesriikidel peaks olema
voimalik oma 6igusnormides séilitada voi nendega kehtestada kau-
bamargi andmisest keeldumise vai selle tiihiseks tunnistamise poh-
jendusi, mis on seotud kaubamargi omandamise ja jatkuva valda-
mise tingimustega, mille jaoks ei ole Gihtlustamissatteid, mis kasit-
levad naiteks vastavust kaubamargi andmise tingimustele, kauba-
margi pikendamist voi 16ive kasitlevaid eeskirju voi on seotud me-
netlusnduete taitmatajatmisega.”

Direktiivi 2008/95 artikli 4 ,Kaubamargi registreerimisest keeldumise voi
selle tiihiseks tunnistamise taiendavad pohjused, mis on seotud varase-
mate digustega vastuollu sattumisega” 16ike 4 punkt g satestab:

»ga liikmesriik vdib satestada, et kaubamarki ei registreerita voi kui see
on registreeritud, siis voib selle tiihiseks tunnistada, kui ja kuivord:

[..]

g) kaubamargi voib ajada segi kaubamargiga, mida juba kasutati va-
lisriigis taotluse esitamise kuupaeval ja mida seal endiselt kasuta-
takse, kui taotluse esitaja tegutses taotluse esitamise kuupaeval
pahauskselt.”

Direktiivi 2008/95 artikli 4 I6ike 4 punkti g sdnastus on identne direk-
tiivi 89/104 vastava sadtte sonastusega. Direktiivi 2008/95 pohjendu-
sed 2, 4, 6 ja 8 vastavad sisuliselt direktiivi 89/10 esimesele, kolmandale,
viiendale ja seitsmendale pohjendusele.

Taani oigus

27. detsembri 1996. aasta seaduse nr 1201 kaubamargi kohta (24. jaa-
nuari 2012. aasta konsolideeritud seaduse nr 109 redaktsioonis; [edas-
pidi ,kaubamargiseadus”]) artikli 15 16ike 3 punkt 3 (27. detsembri
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10.

11.

12.

1996. aasta seaduse nr 1201 artikli 1 punktiga 3 kasutusele voetud
praegu kehtivas sonastuses) satestab:

+Kaubamarki ei registreerita samuti juhul, kui

[.]

3) seeonidentne kaubamargiga, mida taotluse esitamise ajal voi taot-
luse toetuseks esitatud prioriteedikuupdeval kasutati ja kasuta-
takse jatkuvalt mones valisriigis samasuguste voi sarnaste kau-
pade puhul kui need, mille jaoks hilisema kaubamargi registreeri-
mist taotletakse, voi erineb sellest kaubamargist vaid ebaolulisel
maaral, ning taotluse esitaja oli taotluse esitamise ajal sellest vlis-
riigis registreeritud kaubamargist teadlik voi pidanuks sellest tead-
lik olema.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Yakult registreeris 1965. aastal Jaapanis disainilahendusena piimajoogi
plastikpudeli, mis hiljem registreeriti kaubamargina Jaapanis ja mitmes
muus riigis, nende hulgas Euroopa Liidu liikmesriikides.

Malaysia Dairy on alates 1977. aastast tootnud ja miitinud plastikpudelis
piimajooki. Malaysia Dairy 1980. aastal esitatud taotluse alusel regist-
reeriti sarnane Malaysia Dairy plastikpudel kaubamargina eelkdige Ma-
laisias.

Malaysia Dairy ja Yakult s6lmisid 1993. aastal lepingu, milles maarati
kindlaks nende vastastikused digused ja kohustused seoses kummagi
poole pudelite kasutamisega teatavates riikides.

Malaysia Dairy 1995. aastal esitatud taotluse alusel registreeriti Taanis
Malaysia Dairy plastikpudel ruumilise kaubamargina.

Yakult vaidlustas 16. oktoobril 2000 Malaysia Dairy registreeringu poh-
jendusega, et registreerimistaotluse esitamise ajal oli Malaysia Dairy
teadlik voi pidanuks olema teadlik Yakultile kuuluvatest identsetest va-
lisriigi kaubamarkidest kaubamargiseaduse § 15 I6ike 3 punkti 3 tdhen-
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13.

14.

15.

16.

17.

duses. Patent- og Varemaerkestyrelsen (Taani patendi- ja kaubamér-
giamet) lilkkas oma 14. juuli 2005. aasta otsusega Yakulti esitatud taot-
luse tagasi, vaites eelkoige, et kuna Malaysia Dairyle kuulus Malaisias
registreeritud kaubamark, mille registreerimist Taanis ta hiljem taotles,
ei saa tema pahausksust kadesoleval juhul téendada liksnes see asjaolu,
et registreerimistaotluse esitamise ajal oli ta teadlik Yakultile kuuluva
valisriigi kaubamargi olemasolust.

Yakult esitas selle otsuse peale kaebuse apellatsioonikogule, kes oma
16. oktoobri 2006. aasta otsusega Malaysia Dairy kaubamargi registree-
ringu kehtetuks tunnistas. Kdnealune apellatsioonikogu asus eelkdige
seisukohale, et kaubamargiseaduse § 15 I6ike 3 punkti 3 tuleb tdlgen-
dada nii, et kaubamargi registreerimistaotluse esitaja (edaspidi ,taot-
leja") pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, kui valisriigis kasutata-
vast kaubamargist oldi selle satte tdhenduses tegelikult teadlik voi seda
teadlikkust vois eeldada, isegi kui eeldada, et taotleja saavutas varem
taotletava kaubamargi registreeringu teises riigis.

Malaysia Dairy esitas apellatsioonikogu selle otsuse peale kaebuse
Sg- og Handelsretten (kaubandus- ja merenduskohus), kes oma 22. ok-
toobri 2009. aasta otsusega jattis apellatsioonikogu otsuse jousse ja se-
dastas muu hulgas, et vaidlust ei ole tGsiasja iile, et Taanis registreeri-
mistaotluse esitamise ajal oli Malaysia Dairy teadlik Yakulti varasemast
kaubamargist.

Malaysia Dairy esitas selle otsuse peale 4. novembril 2009 kaebuse
Hgjesteretile.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sonul on pooled pohikohtuasjas eriar-
vamusel esiteks selles, kas mdoistet ,pahausksus” direktiivi 2008/95 ar-
tikli 4 16ike 4 punkti g tdhenduses tuleb liidu diguses télgendada tihetao-
liselt, ja teiseks selles, kas selle satte tahenduses taotleja pahausksuse
tuvastamiseks piisab sellest, et taotleja oli teadlik valisriigi kaubamargi
olemasolust voi pidanuks sellest teadlik olema.

Nendel tingimustel otsustas Hgjesteret menetluse peatada ja esitada
Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused.
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18.

19.

20.

,1. Kas pahausksuse moiste, mida kasutatakse [..] direktiivi
2008/95]...] artikli 4 Iike 4 punktis g, on mdiste, mille voib sisustada
vastavalt siseriiklikule digusele, voi on tegemist liidu diguse mois-
tega, mida tuleb tolgendada iihetaoliselt?

2. Kui direktiivi 2008/95 artikli 4 I6ike 4 punktis g osutatud pahausk-
suse moiste on liidu diguse maiste, siis kas seda tuleb tolgendada
nii, et kaubamargi registreerimisest keeldumiseks piisab asjaolust,
et taotluse esitamise ajal taotleja oli teadlik voi pidanuks olema
teadlik valisriigi kaubamargi olemasolust, voi peab lisaks sellele ar-
vestama taotlejaga seonduvate subjektiivsete asjaoludega?

3. Kas liikmesriik voib valisriikide kaubamarkidele ise kehtestada eri-
kaitsekorra, mis pahausksust puudutava tingimuse osas erineb di-
rektiivi 2008/95/EU artikli 4 16ike 4 punktist g, ndhes niiteks ette
ndude, et taotleja oli teadlik voi oleks pidanud olema teadlik valis-
riigi kaubamargi olemasolust?”

Eelotsuse kiisimused

Eelotsusetaotluses viidatakse direktiivile 2008/95. Siiski asetub osa po-
hikohtuasja faktilistest asjaoludest aega enne direktiivi 2008/95 joustu-
miskuupaeva, 28. novembrit 2008.

Kui vaidlus pohikohtuasjas ka puudutaks direktiivi 89/104, jaaks eel-
otsuse kiisimustele antav vastus siiski samaks, kuna nimetatud
direktiivi artikli 4 I6ige 4 punkt g on identne direktiivi 2008/95 sama
sattega ja direktiivide asjaomased pohjendused on sisuliselt samad.

Esimene kiisimus

Esimese kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada, kas maiste ,pahausksus” direktiivi 2008/95 artikli 4 Ioike 4
punkti g tahenduses on liidu diguse mdiste, mida tuleb tdlgendada iihe-
taoliselt.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Malaysia Dairy, Itaalia valitsus ja komisjon vaidavad oma markustes, et
tegemist on liidu 6iguse autonoomse moistega, mida tuleb kaubamarke
kasitlevate liidu digusaktide kontekstis tolgendada iihetaoliselt.

Yakult ja Taani valitsus on seisukohal, et liikmesriigid on pohimaétteliselt
padevad direktiivi eesmarke jargides ning proportsionaalsuse pohimotet
arvestades tapsustama sellise moiste sisu, mida direktiiv 2008/95 tap-
selt defineerinud ei ole.

Koigepealt olgu meenutatud, et direktiivi 2008/95 artiklites 3 ja 4 on loet-
letud kaubamargi registreerimisest keeldumise absoluutsed ja suhteli-
sed pohjused voi registreeritud kaubamargi puhul selle tiihiseks tunnis-
tamise pohjused. Mdned neist pohjustest on esitatud valikuvabadena
liikmesriikide jaoks, kes vastavalt direktiivi 2008/95 pohjendusele 8 ,sel-
lest johtuvalt siilitavad voi kehtestavad need p&hj[used] oma digusnor-
mides”.

Direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 4 punkt g sisaldab sellist valikuvaba re-
gistreerimisest keeldumise voi tiihiseks tunnistamise pohjust.

Viéljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleneb nii liidu diguse iihetao-
lise kohaldamise kui ka vordsuse pohimottega seonduvatest nouetest,
et sellise liidu digusnormi moisteid, mis ei viita sonaselgelt liikmesriikide
oigusele digusnormi tahenduse ning ulatuse kindlaksmaaramiseks, tu-
leb tavaliselt kogu liidus tolgendada autonoomselt ja iihetaoliselt ning
selline tolgendus tuleb leida satte konteksti ja asjaomase digusakti ees-
margi pohjal (vt eelkdige 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas
C-482/09: Budéjovicky Budvar, EKL 2011, Ik I-8701, punkt 29).

Vaidlust ei ole selle iile, et direktiivi 2008/95 artikli 4 I6ike 4 punktis g
puudub maoiste ,pahausksus” maaratlus ning selle moiste maaratlust ei
ole ka selle direktiivi teistes artiklites. Lisaks ei ole selles sdttes nimeta-
tud moistega seoses iihtki otsest viidet liikmesriigi digusele. Seega tuleb
konealuse moiste sisu ja ulatus kindlaks maarata direktiivi 2008/95 as-
jaomase satte konteksti ja eesmargi pohjal.
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27.

28.

29.

30.

31.

Mis puutub direktiivi 2008/95 esemesse ja eesmarki, siis kuigi tdepoo-
lest ei ole selle direktiivi pohjenduse 4 kohaselt vaja votta ette liilkmesrii-
kide kaubamarke kasitlevate oigusaktide tdiemahulist Gihtlustamist, tiht-
lustab nimetatud direktiiv siiski asjaomase valdkonna keskseid mate-
riaaloiguslikke digusnorme, st nimetatud pohjenduse kohaselt neid sise-
riikliku Giguse satteid, mis mojutavad siseturu toimimist kdige otsese-
malt, ning see pohjendus ei vilista taielikku siseriikliku diguse iihtlusta-
mist (vt selle kohta 16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-355/96: Sil-
houette International Schmied, EKL 1998, Ik I-4799, punkt 23, ja eespool
viidatud kohtuotsus Budéjovicky Budvar, punkt 30).

Olgu lisatud, et direktiivi 2008/95 satte valikuvaba olemus ei mdjuta vas-
tust kiisimusele, kas selle satte sdnastust tuleb tolgendada tihetaoliselt
(vt selle kohta 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adi-
das-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, Ik I-12537, punktid 18-21).

Eeltoodud kaalutlustel tuleb esimesele kiisimusele vastata, et direk-
tiivi 2008/95 artikli 4 16ike 4 punkti g tuleb tolgendada nii, et mdiste ,pa-
hausksus” selle satte tdhenduses on liidu 6iguse autonoomne maiste,
mida tuleb liidus télgendada lihetaoliselt.

Teine kiisimus

Teise kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada saada, kas taotleja pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, kui
see taotleja oli teadlik voi pidanuks olema teadlik tema taotluse esita-
mise ajal valisriigis kasutatava sellise kaubamargi olemasolust, mida on
voimalik segi ajada taotletava kaubamargiga, voi peab lisaks sellele ar-
vestama taotlejaga seonduvate subjektiivsete asjaoludega.

Malaysia Dairy, Itaalia valitsus ja komisjon vaidavad oma markustes, et
Euroopa Kohtu selle praktika kohaselt, mis seda moistet tdlgendab nou-
kogu 20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 iihenduse kau-
bamargi kohta (EUT L 11, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 146) kontekstis,
tuleb juhtumi koiki asjaolusid hinnata igakiilgselt, nii et ei tugineta liks-
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32.

33.

34.

35.

nes sellele, kas taotleja on valisriigi kaubamargi olemasolust objektiiv-
selt teadlik, vaid voetakse arvesse ka tema subjektiivset kavatsust taot-
luse esitamise ajal.

Taani valitsus ja Yakult vdidavad, et moistet ,pahausksus” maaruse
nr 40/94 kontekstis tolgendatuna ei saa iile kanda direktiivile 2008/95.
Nad leiavad, et moistet ,pahausksus” direktiivi 2008/95 artikli 4 10ike 4
punkti g tdhenduses tuleb mdista nii, et taotleja pahausksuse tuvasta-
miseks piisab asjaolust, et viimane oli taotluse esitamise ajal teadlik voi
pidanuks olema teadlik valisriigi kaubamargi olemasolust. Nende seisu-
kohalt radgivad sellise tolgenduse kasuks oiguse ettearvatavuse ja hea
halduse kaalutlused.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on ihenduse kaubamargikord isesei-
sev siisteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ai-
nuomaseid eesmarke ning selle kohaldamine on séltumatu mis tahes si-
seriiklikust silisteemist (vt eespool viidatud kohtuotsus Budéjovicky
Budvar, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

Tuleb todeda, et moiste ,pahausksus” sisaldub maaruse nr 40/94 ar-
tikli 51 I6ike 1 punktis b, mille kohaselt tunnistatakse iihenduse kauba-
mark kehtetuks, ,kui taotluse esitaja tegutses kaubamargi taotluse esi-
tamisel pahauskselt”. Nimetatud sdte voeti identsena ile noukogu
26. veebruari 2009. aasta maaruse (EU) nr 207/2009 iihenduse kauba-
margi kohta (ELT L 78, Ik 1) — millega tuhistati ja asendati maarus
nr 40/94 — artikli 52 16ike 1 punktiga b.

Maaruse nr 207/2009 — mis taiendab liidu digust kaubamargi valdkon-
nas, kehtestades iihenduse kaubamargikorra — eesmark on sama kui di-
rektiivil 2008/95, nimelt siseturu rajamine ja toimimine. Kuna ihenduse
kaubamargikord ja siseriiklikud kaubamargikorrad peavad harmoonili-
selt koos toimima, siis tuleb moistet ,pahausksus” tolgendada direk-
tiivi 2008/95 artikli 4 I6ike 4 punkti g tahenduses samal viisil kui maaruse
nr 207/2009 kontekstis. Selline lahenemine tagab liidu diguskorra raa-
mes kaubamarke reguleerivate eri normide seostatud kohaldamise.
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36.

37.

38.

39.

Mainitud maaruse kontekstis seda moistet tolgendava kohtupraktika ko-
haselt tuleb pahausksuse olemasolu kontrollida igakiilgselt, vottes ar-
vesse koiki kasitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimis-
taotluse esitamise ajal esinevaid tegureid, nagu muu hulgas asjaolu, kas
taotleja teadis voi pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab identsete voi
sarnaste kaupade jaoks identset voi sarnast kaubamarki. Siiski ei piisa
taotleja pahausksuse tuvastamiseks ainuiiksi asjaolust, et see taotleja
teadis voi pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab sellist kaubamarki.
Lisaks sellele tuleb arvesse votta seda, mis oli kaubamargi registreeri-
mistaotluse esitamise ajal taotleja kavatsus, mis on subjektiivne
element ja mis tuleb maaratleda, lahtudes juhtumi objektiivsetest as-
jaoludest (vt selle kohta 11. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas
C-529/07: Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, EKL 2009, Ik I-4893, punk-
tid 37 ja 40-42).

Eeltoodud kaalutlustest Idhtudes tuleb teisele kiisimusele vastata, et di-
rektiivi 2008/95 artikli 4 16ike 4 punkti g tuleb tdlgendada nii, et taotleja
selle satte tahenduses pahausksuse tuvastamisel tuleb votta arvesse
koiki kasitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse
esitamise ajal esinevaid tegureid. Taotleja nimetatud satte tdhenduses
pahausksuse tuvastamiseks ei piisa pelgalt asjaolust, et taotleja teadis
voi pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal va-
lisriigis identsete voi sarnaste kaupade jaoks sellist kaubamarki, mille
voib segi ajada taotletava kaubamargiga.

Kolmas kiisimus

Kolmanda kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuli-
selt teada saada, kas direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 4 punkti g tuleb tol-
gendada nii, et see lubab liikmesriikidel kehtestada valisriikide kauba-
markidele erikaitse, mis pohineb sellel, kas taotleja oli teadlik voi pida-
nuks olema teadlik valisriigi kaubamargi olemasolust.

Malaysia Dairy, Itaalia valitsus ja komisjon vaidavad, et liikmesriikide
kaalutlusruum direktiivi 2008/95 artikli 4 16ikes 4 esitatud valikuvabade
keeldumise vai tiihiseks tunnistamise pohjuste rakendamisel piirdub
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40.

41.

42.

43.

voimalusega kehtestada voi sdilitada vastavad pohjused siseriiklikus 6i-
guses ning ei anna lilkkmesriikidele voimalust lisada tdiendavaid pohjusi.

Yakult ja Taani valitsus vaidavad vastupidi, et kuna direktiivi 2008/95 ar-
tikli 4 I6ike 4 punkti g valdkonda kuuluvad siseriiklikud satted ei mojuta
koige vahetumalt siseturu toimimist, siis ei saa asuda seisukohale, et ni-
metatud sattega on toimunud taielik {ihtlustamine.

Tuleb tdodeda, et kuigi liidu seadusandja on direktiivi 2008/95 artikli 4 16i-
kes 4 pohjused esitanud valikuvabadena, on liikmesriigi kaalutlusruum
siiski piiratud voimalusega teatav pohjus sellisena, nagu seadusandja
on selle konkreetselt piiritlenud, siseriiklikus diguses kehtestada voi keh-
testamata jatta (vt analoogia alusel direktiivi 89/104 artikli 5 [6ike 2 osas
eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punk-
tid 18-20).

Direktiiv 2008/95 keelab liikmesriikidel muude kui direktiivis ette nahtud
keeldumise voi tiihiseks tunnistamise pohjuste kehtestamise, mida kin-
nitab direktiivi pohjendus 8, nahes ette, et kaubamargi registreerimisest
keeldumise voi kaubamargi tiihiseks tunnistamise pohjused, mis on seo-
tud kaubamargi endaga, naiteks kaubamargi ja varasemate diguste va-
heliste vastuoludega, tuleks loetleda ammendavalt ja seda isegi juhul,
kui moningad neist pdhjustest on esitatud liikkmesriikide jaoks valikuva-
badena, kes sellest johtuvalt séilitavad voi kehtestavad konealused poh-
jused oma Gigusnormides.

Seega tuleb kolmandale kiisimusele vastata, et direktiivi 2008/95 ar-
tikli 4 16ike 4 punkti g tuleb tolgendada nii, et see ei voimalda liilkmesrii-
kidel kehtestada valisriigi kaubamarkidele erikaitsekorda, mis erineb
mainitud sattega kehtestatust ja pohineb sellel, kas taotleja oli teadlik
vOi pidanuks olema teadlik valisriigi kaubamargi olemasolust.
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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, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest Iahtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

1.

Euroopa Parlamendi ja noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direk-
tiivi 2008/95/EU kaubamairke kasitlevate liikmesriikide digusaktide
iihtlustamise kohta artikli 4 I6ike 4 punkti g tuleb tolgendada nii, et
moiste ,pahausksus” selle satte tdhenduses on liidu diguse auto-
noomne moiste, mida tuleb liidus tolgendada iihetaoliselt.

Direktiivi 2008/95 artikli 4 Ioike 4 punkti g tuleb tolgendada nii, et
kaubamargi registreerimistaotluse esitaja selle satte tahenduses
pahausksuse tuvastamisel tuleb votta arvesse koiki kasitletava juh-
tumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal
esinevaid tegureid. Selle taotluse esitaja nimetatud satte tahendu-
ses pahausksuse tuvastamiseks ei piisa pelgalt asjaolust, et see
taotluse esitaja teadis voi pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab
taotluse esitamise ajal valisriigis identsete voi sarnaste kaupade
jaoks sellist kaubamarki, mille voib segi ajada taotletava kaubamar-

giga.

Direktiivi 2008/95 artikli 4 1oike 4 punkti g tuleb tolgendada nii, et
see ei voimalda liikkmesriikidel kehtestada valisriigi kaubamarkidele
erikaitsekorda, mis erineb mainitud sattega kehtestatust ja pohineb
sellel, kas kaubamargi registreerimistaotluse esitaja oli teadlik voi
pidanuks olema teadlik valisriigi kaubamargi olemasolust.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)
18. aprill 2013"

Kaubamargid — Maarus (EU) nr 40/94 — Artikli 15 16ige 1 — Mdiste
+kaubamargi tegelik kasutamine” — Kaubamark, mida kasutatakse
Uksnes mone teise mitmeosalise kaubamargi osana voi
kombinatsioonis teise kaubamargiga

Kohtuasjas C-12/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa)
24. novembri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saa-
bus Euroopa Kohtusse 9. jaanuaril 2012, menetluses

Colloseum Holding AG
versus

Levi Strauss & Co.,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud A. Rosas,
E. Juhasz (ettekandja), D. Svaby ja C. Vajda,

kohtujurist: P. Mengozzi,
kohtusekretar: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. novembri 2012. aasta kohtu-
istungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:
— Colloseum Holding AG, esindaja: Rechtsanwalt M. Klette,

— Levi Strauss & Co., esindajad: Rechtsanwalt H. Harte-Bavendamm ja
Rechtsanwalt M. Goldmann,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,

Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato
M. Santoro,

— Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: C. Murrell, keda abistas barrister
S. Ford,

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

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

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb kiisimust, kuidas tdlgendada néukogu 20. det-
sembri 1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, |k 146) artikli 15 Idiget 1,
mis vOeti muutmata kujul iile ndukogu 26. veebruari 2009. aasta maa-
ruse (EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamargi kohta (ELT L 78, Ik 1) ar-
tikli 15 16ike 1 esimeses l6iguga.

See taotlus esitati Colloseum Holding AG (edaspidi ,Colloseum”) ja Levi
Strauss & Co. (edaspidi ,Levi Strauss”) vahelises kohtuvaidluses, mis
puudutab maaruse nr 40/94 artikli 15 I6ikes 1 esitatud moiste ,kauba-
margi tegelik kasutamine” tolgendamist olukorras, kus registreeritud
kaubamarki kasutatakse iliksnes mones teises mitmeosalises kauba-
margis selle ihe osana, voi kui seda kasutatakse liksnes koos teise kau-
bamargiga ja molemad kaubamargid kombinatsioonina on kaubamar-
gina registreeritud.

Oiguslik raamistik
Rahvusvaheline éigus

Pariisis 2. martsil 1883 allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis
labi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud todstusomandi kaitse
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konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851,
Ik 305, edaspidi ,Pariisi konventsioon”) artikli 5C I6iked 1 ja 2 satestavad:

»1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud margi kasutamine,
siis voidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult parast et-
tenahtud tahtaja moodumist ja liksnes juhul, kui asjast huvitatud
isik ei digusta oma tegevusetust.

2) Kui omanik kasutab kaubamarki niisugusel kujul, mis erineb ihes
[selle konventsiooniga loodud] liidu liikmesriigis registreeritust k-
sikosade poolest, muutmata kaubamargi eristusvoimet, ei too sel-
line kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega
kitsenda kaubamargile voimaldatud kaitset.”

Liidu 6igus
Maaruse nr 40/94 pdhjenduse 9 kohaselt:

,Uhenduse kaubamarkide kaitsmine vdi muude varem registreeritud kau-
bamarkide kaitsmine nende vastu ei ole pdhjendatud, kui kaubamarke
tegelikult ei kasutata.”

Selle maaruse artikli 7 ,Absoluutsed keeldumispohjused” 16ige 1 sates-
tab:

.Ei registreerita:
[..]
b) kaubamarke, millel puudub eristusvoime;

c) kaubamarke, mis koosnevad ainult sellistest markidest vGi tahis-
test, mis tahistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet,
vaartust, geograafilist paritolu voi kaupade tootmise voi teenuste
pakkumise aega v6i 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;

[.]."
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6.

Nimetatud ma&aruse artikli 7 loikes 3 on satestatud:

.Loike 1 punkte b, ¢ ja d ei kohaldata, kui kaubamark on kasutamise kai-
gus muutunud neid kaupu voi teenuseid eristavaks, mille jaoks registree-
rimist taotletakse.”

Maasruse nr 40/94 artikli 9 ,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused”
IGige 1 satestab:

,Uhenduse kaubamark annab omanikule selle kasutamise ainudiguse.
Omanikul on digus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kau-
bandustegevuse kadigus ilma tema loata:

[.]

b) kaiki tahiseid, kui identsuse voi sarnasuse tottu iihenduse kauba-
margiga ning identsuse voi sarnasuse tottu Gihenduse kaubamargi
ja tahisega kaitstud kaupade voi teenustega on téenaoline, et ava-
likkus voib need omavahel segi ajada; segiajamise toendosus hol-
mab ka tdendosust, et tahist seostatakse kaubamargiga;

[.]"

Nimetatud maaruse artikkel 15 ,Uhenduse kaubamarkide kasutamine”
satestab:

»1.  Kui omanik ei ole (ihenduse kaubamarki viie aasta jooksul parast
registreerimist ihenduses tegelikult kasutusele votnud kaupade voi
teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, voi kui selle kasu-
tamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud,
siis rakendatakse kaubamargi suhtes kaesoleva maarusega ette
nahtud sanktsioone, valja arvatud juhul, kui kasutamata jatmine on
pohjendatud.

2. Kasutamisena esimese I6igu tadhenduses kasitatakse ka jargmist:

a) Uhenduse kaubamargi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud
kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda margi eristusvoi-
met;
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9.

10.

11.

12.

[.1."
Maaruse nr 40/94 artikli 98 1dige 1 satestab:

»Kui Githenduse kaubamarkide kohus leiab, et kostja on rikkunud then-
duse kaubamargiga seotud digusi voi ahvardanud neid rikkuda, teeb ta
korralduse, millega keelatakse kostjal (ihenduse kaubamargiga seotud
oigusi rikkuvate toimingute jatkamine, kui ei ole eripdhjusi vastupidi-
seks. Lisaks sellele votab kohus siseriikliku 6iguse kohaselt meetmed
tagamaks, et konealusest keelust peetakse kinni.”

Saksamaa digus

Kaubamarkide ja muude eristavate tahiste kaitse seadus (Gesetz lber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBI. 1994 |,
Ik 3082, edaspidi ,kaubamargiseadus”), mida on muudetud 7. juuli
2008. aasta seadusega BGBI. 2008 |, Ik 1191), § 14 I6ike 2 punkt 2, mis
vastab méaaruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punktile b, annab kaubamargi-
omanikule diguse keelata kasutada:

J...] koiki tahiseid, mille identsuse v6i sarnasuse tottu kaubamargiga
ning kaubamargiga ja tahisega kaitstud kaupade voi teenuste identsuse
vOi sarnasuse tottu on tdenaoline, et avalikkus voib need omavahel segi
ajada; segiajamise tdendosus hdlmab ka tdoendosust, et tahist seosta-
takse kaubamargiga, [...]".

Paragrahvi 14 I6ikes 5 on satestatud:

+Kaubamargi omanik voib rikkumise kordumise valtimiseks igalt isikult,
kes kasutab tahist vastuolus Idigetes 2—4 satestatuga, nduda sellise te-
gevuse |lopetamist. Noude voib esitada ka esmakordse rikkumise ohu
korral.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Levi Straussile kuulub palju kaubamarke, sh henduse kaubamark
LEVI'S, mis on registreeritud muu hulgas rdivaste jaoks, ja 12. jaanuaril
1977. aastal meeste-, naiste- ja lastepliikste, -sarkide, -pluuside ja -jak-

25



Kohtuotsus 18.04.2013 — kohtuasi C-12/12

kide jaoks registreeritud Saksa s6na- ja kujutismark nr DD 641 687 (edas-
pidi ,kaubamark 3"). Viimati nimetatud kaubamark, mille vasakpoolse
serva Ulaosas asuval punasel ristkilikukujulisel manusel asub sdnaline
element ,LEVI'S”, on jargmine:

I

1
Y e e e e e
[

13. Levi Straussile kuulub ka 10. veebruaril 2005 piikste jaoks registreeritud
varviline (punane, sinine) tihenduse kujutismark nr 2 292 373 (edaspidi
+kaubamark 6"). Registrisse kantud kirjelduse kohaselt on see asendi-
mark ja koosneb punasest ristkiilikukujulisest tekstiilist lapatsist ning
on piikste, polvplikste ja seelikute tagatasku vasaku serva iilaosa vahele
ommeldud ja ulatub dmbluse vahelt vélja. Nimetatud kaubamark on jarg-
mine:

14. Kaubamargi 6 registreering sisaldab loobumisklauslit, mille kohaselt ei
esitata tasku kuju ja varvuse kohta per se ainudiguse nduet. Kauba-
mark 6 on registreeritud kasutamise kaigus omandatud eristusvéime
alusel vastavalt maaruse nr 40/94 artikli 7 1dikele 3.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Colloseum tegeleb pealisroivaste jaemiiligiga. Selle tegevuse kdigus on
ta viinud turule piikse, nimelt teksapiikse kaubamarkide COLLOSEUM,
S. MALIK ja EURGIULIO all. Konealuste teksapiikste parema tagatasku
kiilge on kinnitatud punased ristkiilikukujulised tekstiilist lapatsid, mis
on dmmeldud parempoolse valisombluse vahele tasku iilemises kolman-
dikus ning millel on kujutatud asjaomased kaubamargid v6i nimetus
~SM JEANS".

Levi Strauss esitas padevale esimese astme kohtule hagi, milles ta eel-
koige palus kohustada Colloseumit I6petama selliste piikste miiimine,
turule viimine voi nimetatud eesmargil valdamine. Colloseum esitas sel-
lele vastuvaite, tuginedes kaubamargi 6 ebapiisavale kasutamisele.

Esimese astme kohtus rahuldas Levi Straussi noude ja apellatsiooniko-
hus jattis rahuldamata Colloseumi esitatud apellatsioonkaebuse esi-
mese astme kohtu otsuse peale.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus, kellele Colloseum esitas kassatsioon-
kaebuse, tiihistas apellatsioonikohtu otsuse ja saatis asja sellele koh-
tule tagasi uue otsuse tegemiseks. Apellatsioonikohus jattis Colloseumi
apellatsioonkaebuse uuesti rahuldamata ning viimati nimetatu esitas
eelotsusetaotluse esitanud kohtule uue kassatsioonkaebuse.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus seisukohale, et kassatsioonkae-
buse lahendamine soltub maaruse nr 40/94 artikli 15 I6ikele 1 antavast
tolgendusest. Nimetatud kohus tugines maaruse nr 40/94 artikli 9 IGike 1
punkti b alusel kaubamargi 6 ja Colloseumi turustatavate pliksimudelite
segiajamise tdoenadosusele eeldusel, et kaubamark 6 endiselt kehtib.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib seega teada, kas kaubamarki 6
on tegelikult kasutatud maaruse nr 40/94 artikli 15 16ike 1 tahenduses.
Ta margib, et Saksa menetlusdiguse normide kohaselt on talle siduv
apellatsioonikohtu jareldus, et kaubamark oli registreeritud 10. veebrua-
ril 2005. Seega on kaubamargi omaniku oigused l6ppenud, kui kauba-
marki ei ole enne apellatsioonikohtu istungi 16ppemist 18. veebrua-
ril 2010 tegelikult kasutatud nimetatud satte tahenduses.
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21.

22.

23.

24.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob seejarel esile, et apellatsiooniko-
hus leidis, et Levi Strauss oli kasutanud kaubamarki 6 liksnes kauba-
margi 3 kujul. Kdesolevas vaidluses on seega eelkdige oluline kiisimus,
kas teise kaubamargi osaks olevat ja teise kaubamargi kasutamise kai-
gus maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 tdhenduses eristusvdime omanda-
nud registreeritud kaubamarki on voimalik teise kaubamargi kasutamise
kaudu tegelikult kasutada.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus margib, et seda kiisimust ei ole varem
kasitletud. Asjaomane kohus rohutab ka, et kaubamargid 3 ja 6 ei erine
teineteisest mitte ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kau-
bamarkide eristusvoimet ja seega ei ole maaruse nr 40/94 artikli 15
I6ike 2 punkti a tingimused kadesoleval juhul taidetud, mistdttu pohi-
kohtuasjas esinevad asjaolud erinevad selle eelotsusetaotluse aluseks
olnud kohtuasja asjaoludest, milles tehti 25. oktoobri 2012. aasta otsus
C-553/11: Rintisch.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et on voimalik, et piikste turus-
tamisel Levi Straussi poolt pealetriikki ,LEVI'S” kandva punase ristkiili-
kukujulise tekstiilist lapatsi kasutamisega on tegelikult kasutatud nii
kaubamarki 6 kui ka sdnamarki LEVI'S, ja molemad kaubamargid on ka
registreeritud kombinatsioonina kui kaubamark 3. Seeparast on eelotsu-
setaotluse esitanud kohtul tekkinud kiisimus, kas kaubamargi tegelik ka-
sutamine maaruse nr 40/94 artikli 15 16ike 1 tahenduses on voimalik, kui
seda kasutatakse iiksnes koos teise kaubamargiga, avalikkuse silmis on
kahe kaubamargi puhul tegemist iseseisvate tahistega ja molemad kau-
bamargid on lisaks kombinatsioonina kaubamargina registreeritud.

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

,Kas maaruse nr 40/94 artikli 15 16iget 1 tuleb tdlgendada nii, et:

1. mitmeosalise kaubamargi osaks oleva ja ainult mitmeosalise kau-
bamargi kasutamise kdigus eristusvoime omandanud kaubamargi
tegelik kasutamine on voimalik, kui kasutatakse lksnes mitme-
osalist kaubamarki, ja
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25.

26.

27.

2. kaubamarki kasutatakse selle omaniku diguste sailitamiseks, kui
seda kasutatakse liksnes koos teise kaubamargiga ja avalikkuse
silmis on kahe kaubamargi puhul tegemist iseseisvate tahistega
ning molemad kaubamargid on lisaks kombinatsioonina kaubamar-
gina registreeritud?”

Eelotsuse kiisimuste analiiiis

Nende kiisimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse
esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamargi tegeliku kasutamise tin-
gimus, st kaubamargi kasutamine selle omaniku diguste sailitamiseks
maaruse nr 40/94 artikli 15 I6ike 1 tdhenduses, on taidetud, kui regist-
reeritud kaubamarki, mis on omandanud eristusvdime teise mitme-
osalise kaubamargi — mille iks osa see on — kasutamise kaigus, kasuta-
takse iiksnes mones teises mitmeosalises kaubamargis voi kui seda
kasutatakse iiksnes koos teise kaubamargiga ja molemad kaubamargid
on lisaks kombinatsioonina kaubamargina registreeritud.

Euroopa Kohtu valjakujunenud praktikast tuleneb, et kaubamargi eris-
tusvéime maaruse nr 40/94 artikli 7 mottes tahendab seda, et kauba-
mark véimaldab maaratleda kauba, mille jaoks kaubamargi registreeri-
mist taotletakse, konkreetselt ettevotjalt parinevana ja seega eristada
seda kaupa teiste ettevétjate kaubast (12. juuli 2012. aasta otsus kohtu-
asjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika). Kaubamargi peamine lilesanne
on voimaldada tarbijatel maaratleda, milliselt ettevétjalt kaup parineb (vt
16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch,
EKL 2004, Ik I-10989, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika).

Mis puudutab kaubamargi registreerimise seisukohalt selle eristus-
voime omandamist kasutamise kdigus maaruse nr 40/94 artikli 7 10ike 3
alusel, siis selles osas on Euroopa Kohus ndukogu 21. detsembri
1998. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamarke kasitlevate liik-
mesriikide digusaktide lihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1, ELT eri-
valjaanne 17/01, Ik 92) artikli 3 16ike 3 raames — viimati nimetatud sate
vastab sisuliselt konealusele maaruse nr 40/94 artiklile — otsustanud, et

29



Kohtuotsus 18.04.2013 — kohtuasi C-12/12

28.

29.

30.

31.

eristusvoime saab omandada nii juhul, kui kaubamarki kasutatakse
osana registreeritud kaubamargist tihe selle elemendi kujul kui ka kasu-
tamisest kombinatsioonis registreeritud kaubamargiga. Molemal juhul
piisab, kui sellise kasutamise tagajarjel tajub asjaomane avalikkus, et
taotletud kaubamargiga tahistatud toode voi teenus on parit kindlalt et-
tevotjalt (7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé,
EKL 2005, Ik I-6135, punkt 30).

Jarelikult, sdltumata sellest, kas mond tahist kasutatakse registreeritud
kaubamargi osana voi sellega kombinatsioonis, on seega otsustav tingi-
mus, et sellise kasutamise tagajarjel tahis, mille registreerimist kauba-
margina taotleti, voib asjaomase avalikkuse teadvuses tahistada seda
tahist kandvat kaupa kindlalt ettevotjalt parinevana.

Lisaks on Euroopa Kohus juba asunud seisukohale, et eespool viidatud
kohtuotsuse Nestlé punktis 30 tehtud jareldus on lildkohaldatav ja seda
saab kohaldada ka juhul, kui on tegemist varasema kaubamargi erilise
eristusvoime olemasolu tuvastamisega selleks, et teha kindlaks, kas se-
giajamine maaruse nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punkti b tdhenduses on tde-
ndoline (17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-488/06 P: L & D vs. Si-
seturu Uhtlustamise Amet, EKL 2008, Ik I-5725, punktid 50—52).

Maaruse nr 40/94 (ilesehitust ja eesmarki ning selle maaruse artikli 15
IGiget 1 arvestades tuleb asuda seisukohale, et see jareldus, millele Eu-
roopa Kohus joudis eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30, so-
bib ka seoses moistega kaubamargi ,tegelik kasutamine” registreeritud
kaubamargi omaniku diguste sailitamiseks nimetatud satte tahenduses.

Kasutamine, mille kdigus moni tahis omandab eristusvoime vastavalt
maaruse nr 40/94 artikli 7 I6ikele 3, seondub enne selle tahise kaubamar-
gina registreerimist méodunud ajavahemikuga, samas kui tegelik kasu-
tamine sama maaruse artikli 15 I6ike 1 tahenduses puudutab viie aasta
pikkust ajavahemikku parast registreerimist, nii et kaubamargi registree-
rimise eesmargil kaubamargi kasutamisele nimetatud artikli 7 16ike 3 ta-
henduses ei saa iseenesest tugineda selleks, et tdendada kaubamargi
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32.

33.

34.

35.

36.

kasutamist registreeritud kaubamargi omaniku omandatud Giguste sai-
litamiseks nimetatud maaruse artikli 15 [oike 1 tahenduses.

Samas tuleb ildises plaanis meenutada eespool viidatud kohtuotsuse
Nestlé punktides 27-30 esitatut, mille kohaselt hdlmab maiste ,kasuta-
mine” juba selle sdna tahenduse kohaselt nii asjaomase kaubamargi ka-
sutamist iseseisvalt kui ka selle kasutamist teise kaubamargi kui terviku
koostisosana voi sellega kombinatsioonis.

Nagu Saksamaa ja Uhendkuningriigi valitsus Euroopa Kohtu istungil as-
jakohaselt markisid, ei saa alati otsustavat tahtsust omava kasutamise
tingimuse (le otsustada erinevate elementide alusel sdltuvalt sellest,
kas selle tingimuse alusel otsustatakse kaubamargiga kaasnevate 0i-
guste tekkimise voi selliste diguste sailitamise tagamise (ile. Kui nimelt
tahis voib omandada kaubamargile antava kaitse teatud moel kasuta-
mise kaigus, siis peab samasugune kasutamine véimaldama ka sellist
kaitset sailitada.

Seetdttu tuleb asuda seisukohale, et nduded, mis esitatakse maaruse
nr 40/94 artikli 15 16ike 1 mottes kaubamargi tegeliku kasutamise kont-
rollimisele, on analoogsed nouetega, mis puudutavad tahise registreeri-
miseks vajaliku eristusvoime omandamist kasutamise kdigus nimetatud
maaruse artikli 7 16ike 3 tahenduses.

Samas tuleb siiski selles kiisimuses rohutada asjaolu, millele viitasid ka
Saksamaa ja Uhendkuningriigi valitsus ning Euroopa Komisjon, et regist-
reeritud kaubamark, mida kasutatakse iiksnes mitmeosalise kauba-
margi osana voi kombinatsioonis mone teise kaubamargiga, peab olema
jatkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku paritolu tahisena, sel-
leks et see kasutamine vastaks maistele ,tegelik kasutamine” konealuse
artikli 15 16ike 1 tahenduses.

Eelnevaid kaalutlusi arvesse vottes tuleb esitatud eelotsuse kiisimustele
vastata, et kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus maaruse nr 40/94
artikli 15 Ioike 1 tahenduses voib olla taidetud, kui registreeritud kauba-
marki, mis on omandanud eristusvéime teise mitmeosalise kaubamargi
— mille (iks osa ta on — kasutamise kaigus, kasutatakse iiksnes selles
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37.

teises mitmeosalises kaubamargis voi kui seda kasutatakse Uksnes
koos teise kaubamargiga ja lisaks on molemad kaubamargid kombinat-
sioonina kaubamargina registreeritud.

Kohtukulud

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

Esitatud pohjendustest Iahtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus noukogu 20. detsembri
1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamargi kohta ar-
tikli 15 Ioike 1 tahenduses voib olla taidetud, kui registreeritud kauba-
marki, mis on omandanud eristusvoime teise mitmeosalise kaubamargi
— mille iiks osa ta on — kasutamise kadigus, kasutatakse iiksnes selles
teises mitmeosalises kaubamargis voi kui seda kasutatakse iiksnes
koos teise kaubamargiga ja lisaks on molemad kaubamargid kombinat-
sioonina kaubamargina registreeritud.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
18. juuli 2013*

Kaubamargid — Maarus (EU) nr 207/2009 — Artikli 9 16ike 1 punktid b ja c,
artikli 15 16ige 1 ja artikli 51 16ike 1 punkt a — Tiihiseks tunnistamise
pohjused — Moiste ,tegelik kasutamine” — Kaubamark, mida kasutatakse
koos teise kaubamargiga voi mitmeosalise kaubamargi osana — Varv voi
varvikombinatsioon, millega kaubamarki kasutatakse — Maine

Kohtuasjas C-252/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Court of Appeali (England & Wales)
(Civil Division) (Uhendkuningriik) 26. aprilli 2012. aasta otsusega esita-
tud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. mail 2012, me-
netluses

Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,
Specsavers Optical Superstores Ltd
versus

Asda Stores Ltd,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

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

kohtujurist: J. Kokott,

kohtusekretar: vanemametnik L. Hewlett,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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arvestades kirjalikus menetluses ja 20. martsi 2013. aasta kohtuistungil
esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

— Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers
Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd, esindajad: soli-
citor A. Gold ja solicitor K. Mattila, ning J. Mellor, QC, ja A. Speck, QC,

Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: L. Christie, keda abistas barrister
. Malynicz,

w

Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze, J. Kemper ja V. Cramer,

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

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

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb ndukogu 26. veebruari 2009. aasta maaruse
(EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, Ik 1) artikli 9
IGike 1 punktide b ja c, artikli 15 16ike 1 ja artikli 51 I6ike 1 punkt a t6lgen-
damist.

See eelotsusetaotlus esitati lihelt poolt Specsavers International
Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja
Specsavers Optical Superstores Ltd (edaspidi koos ,kontsern
Specsavers”) ja teiselt poolt Asda Stores Ltd (edaspidi ,Asda") vahelises
kohtuvaidluses kontserni Specsavers poolt registreerida lastud then-
duse kaubamarkide vaidetava rikkumise iile.
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Oiguslik raamistik
Rahvusvaheline digus

Pariisis 20. martsil 1883. aastal allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967
Stockholmis labi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud td6stus-
omandi kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies,
osa 828,nr 11851, lk 305, edaspidi ,Pariisi konventsioon”) artikli 5 16igu C
I6iked 1 ja 2 satestavad:

»1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud margi kasutamine,
siis voidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult parast et-
tenahtud tdhtaja moodumist ja liksnes juhul, kui asjast huvitatud
isik ei digusta oma tegevusetust.

2) Kui omanik kasutab kaubamarki niisugusel kujul, mis erineb ihes
[Pariisi konventsiooni artikli 1 kohaselt t66stusomandi kaitseks
asutatud] liidu liikmesriigis registreeritust Uksikosade poolest,
muutmata kaubamargi eristusvoimet, ei too selline kasutamine
kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kauba-
margile voimaldatud kaitset.”

Liidu 6igus
Maaruse nr 207/2009 pohjendus 10 on jargmine:

,Uhenduse kaubamarkide kaitsmine vdi muude varem registreeritud kau-
bamarkide kaitsmine nende vastu ei ole pohjendatud, kui kaubamarke
tegelikult ei kasutata.”

Selle maaruse artikkel 7 ,Absoluutsed keeldumispdhjused” satestab:
»1. Eiregistreerita:

[.]

b) kaubamarke, mis ei ole teistest eristatavad,;

¢) kaubamarke, mis koosnevad ainult sellistest markidest voi tahis-
test, mis tahistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet,
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7.

d)

[.]

vaartust, geograafilist paritolu voi kaupade tootmise voi teenuste
pakkumise aega voi muid kauba vo6i teenuse omadusi;

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

Loike 1 punkte b, ¢ ja d ei kohaldata, kui kaubamark on kasutamise
kaigus muutunud neid kaupu voi teenuseid eristavaks, mille jaoks
registreerimist taotletakse.”

Kénealuse maaruse artikli 9 ,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused”
I6ike 1 kohaselt:

,Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse.
Omanikul on 6igus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kau-
bandustegevuse kaigus ilma tema loata:

b)

[..]

koiki tahiseid, kui identsuse vdi sarnasuse tottu Gihenduse kauba-
margiga ning identsuse voi sarnasuse tottu Gihenduse kaubamargi
ja tahisega kaitstud kaupade voi teenustega on toendoline, et ava-
likkus voib need omavahel segi ajada; segiajamise toendosus hol-
mab ka tdenaosust, et tahist seostatakse kaubamargiga;

koiki tahiseid, mis on identsed voi sarnased iihenduse kaubamar-
giga, seoses kaupade v0i teenustega, mis ei ole sarnased nende
kaupade ja teenustega, mille jaoks ihenduse kaubamark on regist-
reeritud, kui ihenduse kaubamargil on lihenduses maine ja kui ko-
nealuse tahise kasutamine ilma tungiva pohjuseta tahendaks iihen-
duse kaubamargi eristusvoime voi maine arakasutamist voi kahjus-
tamist.”

Selle sama maaruse artikli 15 ,Uhenduse kaubamarkide kasutamine”
IGige 1 on sonastatud jargmiselt:
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+Kui omanik ei ole ihenduse kaubamarki viie aasta jooksul parast regist-
reerimist ihenduses tegelikult kasutusele votnud kaupade voi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud, voi kui selle kasutamine on kat-
kematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse
kaubamargi suhtes kdesoleva maarusega ette nahtud sanktsioone, valja
arvatud juhul, kui kasutamata jatmine on pohjendatud.

Kasutamisena esimese 16igu tahenduses késitatakse ka jargmist:

a) lhenduse kaubamargi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud
kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda margi eristusvoi-
met;

[.]"

Maaruse nr 207/2009 artikli 51 ,Tiihistamise pdhjused” 16ige 1 tapsus-
tab:

,Uhenduse kaubamark tunnistatakse kehtetuks Siseturu Uhtlustamise
Ametile (kaubamargid ja todstusdisainilahendused) esitatud taotluse
vOi rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal,
kui:

a) kaubamarki ei ole [liidus] viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud
kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja ka-
sutamata jatmisel ei ole mdistlikke pohjendusi; keegi ei voi siiski
taotleda lihenduse kaubamargi omaniku oiguste tiihistamist, kui
kaubamargi tegelik kasutamine algas voi jatkus viieaastase ajava-
hemiku I6pu ja taotluse voi vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasu-
tamise algus voi jatkumine kolme kuu jooksul enne taotluse voi vas-
tuhagi esitamist, kui see algas kdige varem viieaastase pideva ka-
sutamatajatmise ajavahemiku I6ppedes, jaetakse siiski tahelepa-
nuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks voi jatkamiseks ha-
kati tegema alles parast seda, kui omanik sai teada taotluse voi vas-
tuhagi tdendolisest esitamisest;

[.1"
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10.

Pohikohtuasja asjaolud ja eelotsuse kiisimused

Oktoobris 2009 kaivitas Asda, kellele kuulub selvekaupluste kett, optika-
toodete reklaamikampaania, mis oli suunatud kontserni Specsavers
vastu, kes on ihtaequ Uhendkuningriigi suurim optikakaupluste kett ja
Asda peamine konkurent. Selles kampaanias kasutas Asda reklaamlau-
seid ,Be a real spec saver at Asda” ja ,Spec savings at ASDA” ning jarg-
misi logosid:

y . | \ A i 1 \
ASLMY HOPRticiarn:

Fhe Family Optlainmn

Peagi parast selle reklaamikampaania algust esitas kontsern
Specsavers 19. oktoobril 2009 High Court of Justice'ile (England & Wa-
les) (Civil Division) Asda vastu hagi, mis tugines jargmiste (ihenduse kau-
bamarkide rikkumisele:

—  Uihenduse sdnamargid nr 1321298 ja nr 3418928, mis koosnevad
sOnast ,Specsavers”,

—  Uihenduse kujutismargid nr 449256 ja nr 1321348, mis hélmavad
jargmist tahist (edaspidi ,varjutatud logoga kaubamargid”):

—  Uihenduse kujutismark nr 5608385, mis hélmab jargmist tahist:

38



Kohtuotsus 18.07.2013 — kohtuasi C-252/12

11.

12.

13.

Specsavers

— Uhenduse kujutismark nr 1358589, mis holmab jargmist tdhist
(edaspidi ,tekstita logo kujutav kaubamark”):

High Court of Justice'i (England & Wales) 6. oktoobri 2010. aasta otsuses
sedastati, et Asda ei ole rikkunud kontserni Specsavers tihenduse kau-
bamarke. Lisaks otsustas nimetatud kohus tunnistada kasutamata jat-
mise pohjendusel tiihistatuks tekstita logo kujutava kaubamargi. Kont-
sern Specsavers esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Court of
Appealile (England & Wales) (Civil Division).

Eelotsusetaotluse esitanud kohus tegi 31. jaanuaril 2012 kohtuvaidluses
otsuse kontsernile Specsavers kuuluvate (ihenduse sdnamarkide
nr 1321298 ja nr 3418928 ning lihenduse kujutismarkide nr 449256,
nr 1321348 ja nr 5608385 vaidetava rikkumise kohta. See kohus tuvas-
tas, et viimati nimetatul oli nende kaubamarkide alusel ning vastavalt
maaruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punktile ¢ digus keelata Asdal ka-
sutada nii reklaamlauseid ,Be a real spec saver at Asda” ja ,Spec savings
at Asda” kui ka Asda poolt oma reklaamikampaania raames kasutatavat
logo.

Seevastu eelotsusetaotluse esitanud kohus oli seisukohal, et tegemaks
pohikohtuasjas otsust tekstita logo kujutavat kaubamarki puudutavas
vaidluskiisimuses, on tal vaja esitada Euroopa Kohtule kiisimused jarg-
miste asjaolude kohta.
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14.

15.

16.

Esiteks, kuivord Asda on ndudnud tekstita logo kujutavast kaubamargist
tulenevate Giguste tiihistatuks tunnistamist kasutamata jatmise pohju-
sel, siis ei ole eelotsusetaotluse esitanud kohus veendunud, kas varjuta-
tud logoga kaubamargi kasutamine voib seisneda tekstita logo kujutava
kaubamargi kasutamises.

Teiseks soovib see kohus teada saada, kas kontserni Specsavers poolt
alati oma tekstita logo kujutava kaubamargi kujutamisel kasutatud rohe-
lise kujundi keskmisest paremat mainet voib maaruse nr 207/2009 ar-
tikli 9 I6ike 1 punktide b ja c raames arvesse votta vaatamata sellele, et
see kaubamark registreeriti must-valgena. Eelotsusetaotluse esitanud
kohus arvab, et see peaks nii olema, kuid leiab ikkagi, et liidu 6igus vajab
selles aspektis tolgendamist.

Neil tingimustel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Divi-
sion) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule jargmised eelot-
suse kiisimused.

»1. Juhul kui ettevdtja on eraldi registreerinud ihenduse
a) kujutismargi ja
b) sonamargi

ja ta kasutab neid kahte koos, siis kas selline kasutamine voib kujutada
endast kujutismargi kasutamist maaruse [nr 207/2009] artiklite 15 ja 51
tahenduses? Kui jah, siis kuidas tuleb kujutismargi kasutamist hinnata?

[.]
2. Kas vastust kiisimusele mojutab see, kui:
a) sonamark on paigutatud kujutisosa peale,

b) ettevotja on lasknud lihenduse kaubamargina registreerida ka mit-
meosalise kaubamargi, mis koosneb kujutisosast ja sonamargist?

3. Kasvastus [esimesele ja teisele] kiisimusele soltub sellest, kas kesk-
mine tarbija tajub kujutisosa ja sonu [esiteks] eri tahistena; véi [tei-
seks] nii, et kummalgi on iseseisev eristav tilesanne? Kui jah, siis kui-
das?
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17.

18.

19.

4. Kui iihenduse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena, kuid oma-
nik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis voi var-
vikombinatsioonis, nii et lldsuse oluline osa (liidu teatavas osas,
mitte selles tervikuna) seostab seda kaubamarki selle varvi voi var-
vikombinatsiooniga, siis kas see varv voi varvikombinatsioon, milles
vastustaja vaidlusalust tahist kujutab, on [m&A3ruse nr 207/2009] ar-
tikli 9 16ike 1 punktis b osutatud segiajamise tdendosuse voi [selle
maaruse] artikli 9 16ike | punktis ¢ osutatud drakasutamise igakiilg-
sel hindamisel oluline? Kui jah, siis kuidas?

5. Kui jah, siis kas igakiilgse hindamise iihe osana on oluline, et ild-
suse oluline osa seostab vastustajat ennast teatava varvi voi varvi-
kombinatsiooniga, mida viimane selle tahise jaoks kasutab?”

Eelotsuse kiisimuste analiiiis
Esimesed kolm kiisimust

Esimese kolme kiisimusega, mida tuleb kasitleda koos, soovib eelotsu-
setaotluse esitanud kohus teada saada sisuliselt seda, kas iihenduse
kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus maaruse nr 207/2009 ar-
tikli 15 I6ike 1 ja artikli 51 16ike 1 punkti a tahenduses on taidetud siis,
kui Gihenduse kujutismarki kasutatakse ainult koos selle peale paiguta-
tud lihenduse sonamargiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamargi kom-
binatsioon registreeritud {ihenduse kaubamargina.

Koik Euroopa Kohtule markusi esitanud pooled vaidavad sisuliselt, et
thenduse kujutismargi kasutamine koos selle peale paigutatud teise s6-
namargiga vOib endast kujutada tegelikku kasutamist maadruse
nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 ja artikli 51 16ike 1 punkti a tdhenduses,
tingimusel et sellele kujutismargile jaab terviklikus kujutises iseseisev
eristav iilesanne.

Koigepealt olgu tapsustatud, et niisugusel juhtumil nagu pohikohtuas-
jas, kus sdnamark on paigutatud kujutismargi peale, on tegemist maa-
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20.

21.

22.

23.

ruse nr207/2009 artikli 15 I6ike 1 teise [6igu punktis a kirjeldatud olukor-
raga, nimelt lihenduse kaubamargi kasutamisega kujul, mis erineb re-
gistreeritud kujust.

Sonalise tahise ,Specsavers” paigutamisega tekstita logo kujutava kau-
bamargi peale muudetakse selle kaubamargi registreeritud kuju sellisel
maaral, et enam ei ole tegemist lihtsa pealistikku asetamisega, sest
nonda jadavad kaubamargi teatud tekstita logost koosnevad osad s6na-
lise tahise varju.

Jargmiseks tuleb markida, et maaruse nr 207/2009 artikli 15 I6ike 1 teise
I6igu punkti a sdnastusest nahtub otseselt, et kasutamisena esimese
I6igu tahenduses kasitatakse ka Gihenduse kaubamargi kasutamist ku-
jul, mis erineb registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta kaubamargi
eristusvéimet selle registreeritud kujul.

Kaubamargi eristusvdime maaruse nr 207/2009 mdttes tdhendab seda,
et kaubamark véimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamargi
registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevotjalt parinevana ja seega
eristada seda kaupa teiste ettevotjate kaubast (vt selle kohta 29. aprilli
2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P-C-472/01 P: Procter
& Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, Ik I-5141, punkt 32;
8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, EKL 2008, Ik I-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta
otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet, punkt 23).

Selline registreeritud kaubamargi eristusvoime voib tekkida nii registree-
ritud kaubamargi koostisosa selle kaubamargi osana kasutamise taga-
jarjel kui ka eraldi kaubamargi kasutamisest koos registreeritud kauba-
margiga. Molemal juhul on piisav, kui kasutamise tagajarjel tajub siht-
riihm, et asjaomane kaup on parit kindlalt ettevotjalt (vt analoogia alusel
7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005,
Ik I-6135, punkt 30).

42



Kohtuotsus 18.07.2013 — kohtuasi C-252/12

24.

25.

26.

27.

Sellest jareldub, et tekstita logo kujutava kaubamargi kasutamist koos
selle peale paigutatud sonalise tahisega ,Specsavers” — isegi kui |0pp-
astmes kujutab selline kasutamine endast kasutamist registreeritud
kaubamargi osana voi koos sellega —, voib lugeda tekstita logo kujutava
kaubamargi kui sellise tegelikuks kasutamiseks, juhul kui see kauba-
mark registreeritud kujul, see tadhendab ilma et osa sellest oleks varjatud
selle peale paigutatud sonalise tahisega ,Specsavers”, viitab sellisel ku-
jul alati kontserni Specsavers neile kaupadele, mis on registreeringuga
holmatud; selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaot-
luse esitanud kohus.

Seda jareldust ei mojuta asjaolu, et sonaline tahis ,Spescsavers” ning
tekstita logo kujutava kaubamargi ja selle peale paigutatud sonalise ta-
hise ,Specsavers” kombinatsioon on samuti mdlemad registreeritud
tihenduse kaubamargina.

Nimelt on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et kaubamargi tege-
liku kasutamise tingimus maaruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 tdhen-
duses voib olla taidetud, kui kaubamarki kasutatakse liksnes teises mit-
meosalises kaubamargis voi kui seda kasutatakse liksnes koos teise
kaubamargiga ja lisaks on molemad kaubamargid kombinatsioonina
omakorda kaubamargina registreeritud, tingimusel et kaubamarki taju-
takse endiselt asjaomase kauba paritolu tahisena (vt selle kohta 18. ap-
rilli 2013. aasta otsus kohtuasjas C-12/12: Colloseum Holding, punk-
tid 35 ja 36).

Lisaks sellele on Euroopa Kohus maaruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1
teise 10igu punktile a sisuliselt vastava 21. detsembri 1988. aasta esi-
mese direktiivi 89/104 kaubamarke kasitlevate liikkmesriikide digusak-
tide ihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, |k 1; ELT erivdljaanne 17/01,
Ik 92) artikli 10 16ike 2 punkti a kohta otsustanud, et registreeritud kau-
bamargi omanik voib selle satte tdhenduses kasutamise tdendamiseks
tugineda kaubamargi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamargi regist-
reeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid
kaubamargi eristusvdimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev
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28.

29.

30.

31.

kuju on omakorda kaubamargina registreeritud (25. oktoobri 2012. aasta
otsus kohtuasjas C-553/11: Rintisch, punkt 30).

Euroopa Kohut direktiivi 89/104 artikli 10 I6ike 2 punkti a nii tdlgendama
ajendanud argumendid on mutatis mutandis (lekantavad maaruse
nr 207/2009 artikli 15 I6ike 1 teise 16igu punkti a kontekstile.

Seda tolgendust toetab eriti maaruse nr 207/2009 artikli 15 [6ike 1 teise
[6igu punkti a eesmark, millega soovitakse ilma kaubanduses kasuta-
tava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust noudmata voi-
maldada kaubamargiomanikul tahist kaubanduslikul kasutamisel va-
rieerida viisil, mis vdimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustami-
sel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muut-
mata seejuures kaubamargi eristusvoimet. Selle eesmargi saavutamine
ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kaubamargi kasutamise tuvas-
tamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi
omakorda olla kaubamargina registreeritud (vt analoogia alusel eespool
viidatud kohtuotsus Rintisch, punktid 21 ja 22).

Lisaks koigele on maaruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 teise 16igu
punkti a selline tdlgendus kooskodlas Pariisi konventsiooni artikli 5
I6igu C I6ikega 2, kuna miski selles sattes ei anna moista, et tahise kau-
bamargina registreerimise tulemusel ei saa sellele tugineda teise regist-
reeritud kaubamargi kasutamise toendamiseks, millest see tahis erineb
vaid viisil, mis ei muuda viimati nimetatud kaubamargi eristusvéimet (vt
eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punkt 23).

Koiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele kolmele kiisimu-
sele vastata, et maaruse nr 207/2009 artikli 15 16iget 1 ja artikli 51 16ike 1
punkti a tuleb télgendada nii, et ,tegeliku kasutamise” tingimus nende
satete tahenduses voib olla taidetud, kui ihenduse kujutismarki kasuta-
takse ainult koos selle peale paigutatud ihenduse sonamargiga, kusjuu-
res see kombinatsioon on omakorda registreeritud Gihenduse kaubamar-
gina, tingimusel et erinevused selle kaubamargi kasutuskuju ja registree-
ritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamargi eristusvoimet selle re-
gistreeritud kujul.
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32.

33.

34.

35.

Neljas kiisimus

Neljanda kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada
saada, kas maaruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punkte b ja c tuleb tol-
gendada nii, et kui ihenduse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena,
kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis voi
varvikombinatsioonis, nii et lildsuse oluline osa seostab seda kauba-
marki selle varvi voi varvikombinatsiooniga, siis nende satete tdhen-
duses segiajamise tdendosuse voi darakasutamise igakilgsel hindamisel
on oluline varv véi varvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asja-
omast kaubamarki vaidetavalt rikkuva tahise kujutamisel.

Kontsern Specsavers ja komisjon teevad ettepaneku vastata sellele k-
simusele jaatavalt, samas kui Uhendkuningriigi valitsus on vastupidi sei-
sukohal, et kiisimusele tuleb vastata eitavalt.

Mis esiteks puutub segiajamise tdendosusesse maaruse nr 207/2009
artikli 9 16ike 1 punkti b tahenduses, siis olgu meenutatud, et valjakuju-
nenud kohtupraktika kohaselt tuleb avalikkuse seisukohalt segiajamise
toendosust hinnata igakiilgselt, vottes arvesse juhtumi koiki tahtsust
omavaid asjaolusid (vt eelkdige 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuas-
jas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk 1-6191, punkt 22; 6. oktoobri
2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, Ik I-8551,
punkt 27, ja 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05: Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, Ik 1-4529, punkt 34).

Euroopa Kohus on jarjepidevalt otsustanud, et segiajamise toendosuse
igakiilgne hindamine kdnealuste kaubamarkide visuaalse, kolalise voi
kontseptuaalse sarnasuse osas peab pohinema kaubamarkidest jaaval
tervikmuljel, arvestades eelkdige nende kaubamarkide eristavaid ja do-
mineerivaid osi. Segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel on ot-
sustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade voi teenuste keskmine tar-
bija kaubamarke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamarki tervikuna ega
uuri selle eri detaile (vt eelkdige eespool viidatud kohtuotsus SABEL,
punkt 23; kohtuotsus Medion, punkt 28, ja kohtuotsus Siseturu Uhtlus-
tamise Amet vs. Shaker, punkt 35).
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37.

38.

39.

Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et segiajamise téendosus on
seda suurem, mida eristusvoimelisem kaubamark on. Nii on kaubamar-
kidel, mis on eriti eristusvdimelised tulenevalt kas nende olemusest voi
nende tuntusest turul, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vahem
eristusvoimelised (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97:
Canon, EKL 1998, Ik I-5507, punkt 18).

Vahemalt siis, kui tegemist on kaubamargiga, mis ei ole registreeritud
konkreetses varvitoonis voi tunnusega, vaid must-valgena, mojutab varv
voi varvikombinatsioon, milles seda kaubamarki hiljem kasutatakse,
seda, kuidas asjaomaste kaupade keskmine tarbija seda kaubamarki ta-
jub, ja voib seega suurendada varasema kaubamargi ja seda vaidetavalt
rikkuva tahise segiajamise toenédosust voi suurendada nende omavahel
seostamise voimalust.

Neil tingimustel ei ole loogiline asuda seisukohale, et asjaoluga, et kol-
mas isik kasutab varasemat iihenduse kaubamarki vaidetavalt rikkuva
tahise kujutamisel varvi voi varvikombinatsiooni, mida oluline osa ildsu-
sest on hakanud seostama selle varasema kaubamargiga selle t6ttu, et
konealuse kaubamargi omanik on seda kasutanud asjaomases varvitoo-
nis voi varvikombinatsioonis, ei saa arvestada igakiilgsel hindamisel
liksnes selle tottu, et see varasem kaubamark on registreeritud must-
valgena.

Mis teiseks puutub sellesse, kas tegemist on varasema kaubamargi eris-
tusvoime voi maine arakasutamisega maaruse nr 207/2009 artikli 9
IGike 1 punkti c tahenduses, siis tuleb ka seda hinnata igakiilgselt, vottes
arvesse koiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkdige kaubamargi
mainekust, eristusvdimet, vastandatud kaubamarkide sarnasust ning
asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja maara. Mis puutub
maine tugevusse ja eristusvéime maara, siis on Euroopa Kohus samuti
sedastanud, et mida eristusvoimelisem ja mainekam kaubamark on,
seda lihtsam on modnda, et seda on kahjustatud (vt 18. juuni
2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, Ik I-5185,
punkt 44).
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42.
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44,

Sellega seoses nahtub eelotsusetaotlusest, et kontserni Specsavers
kaubamarkide ja Asda tahiste vaheline sarnasus on tahtlikult tekitatud,
et luua iildsuse jaoks seos nende kahe margi vahel. See, et Asda kasutab
sarnast varvitooni kui kontsern Specsavers, eesmargiga saada kasu vii-
mati nimetatu kaubamarkide eristusvéime ja maine arvelt, on tegur, mida
tuleb arvesse votta, hinnates seda, kas on vdimalik tuvastada kauba-
margi eristusvoime ja maine arakasutamist (vt analoogia alusel eespool
viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 48).

Eeltoodut arvestades tuleb neljandale kiisimusele vastata, et maaruse
nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punkte b ja c tuleb tdlgendada nii, et kui
tihenduse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena, kuid omanik on
seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis voi varvikombinat-
sioonis, nii et lildsuse oluline osa seostab seda kaubamarki selle varvi
voi varvikombinatsiooniga, siis selle satte tdhenduses segiajamise toe-
naosuse voi arakasutamise igakiilgsel hindamisel on oluline varv voi var-
vikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamarki vai-
detavalt rikkuva tahise kujutamisel.

Viies kiisimus

Viienda kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada
saada, kas maaruse nr 207/2009 artikli 9 I6ike 1 punkte b ja c tuleb tol-
gendada nii, et igakiilgse hindamise iihe osana on oluline, et tildsuse olu-
line osa seostab registreeritud kaubamarki vaidetavalt rikkuvat tahist ka-
sutavat kolmandat isikut ennast teatava varvi voi varvikombinatsioo-
niga, mida viimane selle tahise kujutamisel kasutab?”

Kontsern Specsavers teeb ettepaneku vastata sellele kiisimusele jaata-
valt, komisjon aga leiab, et selle asjaoluga voib arvestada liksnes maa-
ruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punktile ¢ vastava tungiva pohjuse
kohta hinnangu andmisel. Kuna Uhendkuningriik tegi ettepaneku vas-
tata neljandale kiisimusele eitavalt, siis leiab ta, et viiendale kiisimusele
ei ole vaja vastata.

Sellega seoses tuleb markida, et nagu on meenutatud kdesoleva otsuse
punktides 34 ja 39, tuleb nii segiajamise tdendosust maaruse
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nr207/2009 artikli 9 I6ike 1 punkti b kui ka drakasutamist selle maaruse
artikli 9 16ike 1 punkti c tahenduses hinnata igakiilgselt, vottes arvesse
koiki juhtumis tahtsust omavaid asjaolusid.

Peale selle tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et hinnangu andmisel tu-
leb arvesse votta kaubamargiga vaidetavalt sarnase tahise kasutamise
tépset konteksti (vt seoses direktiivi 89/104 artikli 5 16ikega 1 12. juuni
2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: 02 Holdings ja 02 (UK),
EKL 2008, Ik I-4231, punkt 64).

Neil tingimustel tuleb teha jareldus, et see, kui lildsuse oluline osa seos-
tab registreeritud kaubamarki vaidetavalt rikkuvat tahist kasutavat kol-
mandat isikut ennast teatava varvi voi varvikombinatsiooniga, mida vii-
mane selle tahise kujutamisel kasutab, on liks asjaoludest, millel voib
olla teatav tahtsus maaruse nr 207/200 artikli 9 16ike 1 punktide b vdi ¢
tahenduses segiajamise toendosuse ning drakasutamise esinemise
kontrollimisel.

Esiteks ei saa vilistada, et see asjaolu voib mdjutada seda, kuidas iild-
sus asjaomaseid tahiseid tajub, ja seega seda, kas nende tahiste puhul
esineb segiajamise toendosus nimetatud maaruse artikli 9 10ike 1
punkti b tahenduses.

Seega voib pohikohtuasja puhul see, et Asdat ennast seostatakse rohe-
lise varviga, mida ta kasutab vaidetavalt kontserni Specsavers kauba-
marke rikkuvate tahiste jaoks, tingida nende tahiste ja kontserni
Specsavers kaubamarkide segiajamise tdoendosuse ja seostamise voi-
maluse vahenemise, kuna asjaomane iildsus voib nende tahiste rohelist
varvi tajuda Asda rohelise varvina, millise asjaolu paikapidavust peab
kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Teiseks voib see, kui lldsuse oluline osa seostab registreeritud kauba-
marki vaidetavalt rikkuvat tahist kasutavat kolmandat isikut ennast tea-
tava varvi voi varvikombinatsiooniga, mida viimane selle tahise kujuta-
misel kasutab, olla asjakohane tegur otsustamaks, kas seda tahist kasu-
tatakse tungiva pohjusega maaruse nr 207/200 artikli 9 16ike 1 punkti ¢
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tahenduses, nagu komisjon on Euroopa Kohtule esitatud markustes to-
denud.

Seega tuleb viiendale kiisimusele vastata, et maaruse nr 207/2009 ar-
tikli 9 I6ike 1 punkte b ja c tuleb tdlgendada nii, et selle satte tdéhenduses
segiajamise toendosuse ja drakasutamise igakiilgsel hindamisel on as-
jakohaseks teguriks see asjaolu, et lildsuse oluline osa seostab regist-
reeritud kaubamarki vaidetavalt rikkuvat tahist kasutavat kolmandat isi-
kut ennast teatava varvi voi varvikombinatsiooniga, mida viimane selle
tahise kujutamisel kasutab.

Kohtukulud

Kuna pdhikohtuasja 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, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

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

1. Noukogu 26. veebruari 2009. aasta maaruse (EU) nr 207/2009 iihen-
duse kaubamargi kohta artikli 15 I6iget 1 ja artikli 51 16ike 1 punkti a
tuleb tolgendada nii, et ,tegeliku kasutamise” tingimus nende sitete
tahenduses voib olla tdidetud, kui ithenduse kujutismarki kasuta-
takse ainult koos selle peale paigutatud lihenduse sonamargiga, kus-
juures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ithenduse kau-
bamargina, tingimusel et erinevused selle kaubamargi kasutuskuju ja
registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamargi eristusvoi-
met selle registreeritud kujul.

2. Maaruse nr 207/2009 artikli 9 I6ike 1 punkte b ja c tuleb tolgendada
nii, et kui iihenduse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena, kuid
kui omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis
voi varvikombinatsioonis, nii et lildsuse oluline osa seostab seda
kaubamarki selle varvi voi varvikombinatsiooniga, siis selle satte ta-
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henduses segiajamise toendosuse voi arakasutamise igakiilgsel hin-
damisel on oluline varv voi varvikombinatsioon, mida kolmas isik ka-
sutab asjaomast kaubamarki vdidetavalt rikkuva tahise kujutamisel.

3. Maaruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punkte b ja c tuleb tolgendada
nii, et selle satte tadhenduses segiajamise toendosuse ja arakasuta-
mise igakiilgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et
iildsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamarki vaidetavalt
rikkuvat tahist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava varvi voi
varvikombinatsiooniga, mida viimane selle tahise kujutamisel kasu-
tab.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
19. september 2013*

Kaubamargid — Direktiiv 89/104/EMU — Artikkel 5 — Kaubamargi omaniku
ndusolek selle kaubamargiga identse tahise kasutamiseks kolmanda isiku
poolt — Uhise kasutamise raames antud ndusolek — Asjaomase omaniku
oigus Iopetada lihine kasutamine ja asuda uuesti ainuisikuliselt oma
kaubamarki kasutama
Kohtuasjas C-661/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Cour de cassationi (Belgia) 2. det-
sembri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Eu-
roopa Kohtusse 23. detsembril 2011, menetluses

Martin Y Paz Diffusion SA
versus
David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. llesi¢ (ettekandja), Euroopa Kohtu asepre-
sident K. Lenaerts kolmanda koja kohtuniku {ilesannetes, kohtunikud
E. Jarasiiinas, A. O Caoimh ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: P. Cruz Villalén,
kohtusekretar: ametnik V. Tourres,

arvestades kirjalikus menetluses ja 10. jaanuari 2013. aasta kohtuistun-
gil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Martin Y Paz Diffusion SA, esindaja: avocat R. Byl,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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— D. Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, esindajad: avo-
cat P. Maeyaert ja avocat S. Lens,

— Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,
— Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst, T. van Rijn, ja J. Hottiaux,

olles 18. aprilli 2013. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ette-
paneku,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas tolgendada noukogu 21. det-
sembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamarke kasitle-
vate liilkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1;
ELT erivéljaanne 17/01, Ik 92), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Ma-
janduspiirkonna lepinguga (EUT 1994, L 1, Ik 3; ELT eriviljaanne 11/52,
Ik 3) (edaspidi ,direktiiv 89/104"), artikleid 5 ja 8.

See eelotsusetaotlus esitati kohtuvaidluses iihelt poolt Belgia diguse
alusel asutatud &aritihingu Martin Y Paz Diffusion SA (edaspidi ,Mar-
tinY Paz") ja teiselt poolt David Depuydt ning samuti Belgia 6iguse alusel
asutatud aritihingu Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (edaspidi
,Fabriek van Maroquinerie Gauquie”) vahel, mis kasitleb Martin Y Pazile
kuuluvate kaubamarkide kasutamist.

Oiguslik raamistik

Vastavalt direktiivi 89/104 pohjendusele 6 ,[ei tohiks] [k]desolev direktiiv
[...] valistada liikkmesriikide muude digusnormide kui kaubamarke kasitle-
vate digusnormide, naiteks kolvatut konkurentsi, tsiviilvastutust voi tar-
bijakaitset kasitlevate oigusnormide kohaldamist kaubamarkide suh-

”

tes".

Direktiivi 89/104, artikkel 5 ,Kaubamargiga antavad digused” satestab:

52



Kohtuotsus 19.09.2013 — kohtuasi C-661/11

»1. Registreeritud kaubamark annab omanikule selle kasutamise ai-
nuodiguse. Omanikul on digus takistada koiki kolmandaid isikuid kasuta-
mast kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata:

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

[.]"
Vastavalt selle direktiivi artiklile 6 ,Kaubamargi moju piirangud™:

»1.  Kaubamark ei anna selle omanikule 6igust keelata kolmandatel isi-
kutel kasutada kaubandustegevuse kaigus:

a) oma nime ja aadressi;

b) tahiseid, mis naitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust,
geograafilist paritolu, kaupade tootmise voi teenuste pakkumise
aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

c¢) kaubamarki, kui see on vajalik kauba véi teenuse kavandatud ots-
tarbe naitamiseks eelkoige juhul, kui tegemist on lisaseadme vdi va-
ruosaga,

kui konealune isik kasutab neid kooskolas ausa t6ostus- voi kaubandus-
tavaga.

2. Kaubamaérk ei anna selle omanikule digust keelata kolmandatel isi-
kutel kasutada kaubandustegevuse kaigus varasemat digust, mis kehtib
ainult konkreetses paikkonnas, kui seda digust tunnustatakse kdnealuse
liikmesriigi 6igusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda tunnusta-
takse.”

Direktiivi 89/104 artikli 7 esialgne redaktsioon pealkirjaga ,Kaubamar-
gist tulenevate diguste ammendumine” satestas:

»1. Kaubamark ei anna selle omanikule 6igust keelata kaubamargi ka-
sutamine seoses kaupadega, mille on konealuse kaubamargi all Ghen-
duse turule viinud kaubamargi omanik v6i mis on seal turule viidud tema
loaga.
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11.

2. Loiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on 6iguslik pohjendus olla vastu
kaupade taiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on parast
turuleviimist muutunud voi kahjustada saanud.”

Vastavalt 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ar-
tikli 65 loikele 2 koostoimes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti
direktiivi 89/104 artikli 7 I6ike 1 esialgset versiooni selle lepingu tarvis,
asendades sona ,lihenduses” sdnadega ,lepinguosalise territooriumil”.

Direktiivi 89/104 artikkel 8 satestab:

»1. Kaubamark voib olla litsentsi objektiks ihe voi koigi kaupade voi
teenuste osas, mille jaoks ta on registreeritud, kogu asjaomases lilkkmes-
riigis voi mones selle osas. Litsents voib olla ainulitsents vai lihtlitsents.

2. Kaubamargi omanik voib kasutada sellest kaubamargist tulenevaid
oigusi sellise litsentsiaadi suhtes, kes rikub oma litsentsilepingu satteid

[.]"

Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja ndukogu
22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EU kaubamirke kisitle-
vate liikmesriikide digusaktide {ihtlustamise kohta (ELT L 299, Ik 25), mis
joustus 28. oktoobril 2008. Pohikohtuasja faktiliste asjaolude asetleid-
mise kuupdeva arvestades tuleb pohikohtuasja suhtes siiski kohaldada
direktiivi 89/104.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Lepinguga, mis s6lmiti 6. juunil 1990, miilis Paul Baquet, nahktoodete
valmistaja ja 1989. aastal maksejouetuks kuulutatud, Belgia diguse alu-
sel asutatud arilihingu vara omanik, selle aritihingu nime ,Nathan” Mar-
tin Y Pazile ,eesmargiga hakata tootma nahkpudukaupade sarja”.

Selle lepingu kohaselt sailis ,Paul Baquet'l kdekottide valmistamisel ka-
sutatava nime omandidigus”. Martin Y Paz vottis kohustuse hoiduda
osutamast kolvatut konkurentsi selliste kaupade tootmisel ja levitami-
sel, samas kui Paul Baquet tagas Martin Y Pazile ainukasutusdiguse ni-
mele ,Nathan” seoses nahkpudukaupade tootmise ja levitamisega.
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Paul Baquet miilis 2. mai 1995. aasta lepinguga talle kuuluva ettevotte
vara, mis seondus kaekottidega, Fabriek van Maroquinerie Gauquie di-
rektorile David Depuydt'le.

Asjaomases lepingus oli tapsustatud, et arilihingu vara hulka kuulub Be-
neluxi sonamark Nathan (edaspidi ,s6namark Nathan”), mille Paul
Baquet oli aastal 1991 registreerinud 15. juuni 1957. aasta markide re-
gistreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifi-
katsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul;
edaspidi ,Nizza kokkuleppe”) klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade
jaoks. Asjaomased kaubad on nahktooted (klass 18) ning roivad ja jalat-
sid (klass 25).

Seega kuulus see sonamark edaspidi David Depuydt’le.

Lisaks viitas kdnealune 2. mai 1995. aasta leping Paul Baquet' poolt Mar-
tin Y Pazi suhtes voetud kohustusele hoiduda nahkpudukaupade tootmi-
sest ja levitamisest nime ,Nathan” all.

Parast lepingu sdlmimist hakkas David Depuydt Fabriek van Maroquine-
rie Gauquie kaudu sonamargi ,Nathan” all turustama kaekotte, mis kand-
sid laiusesse valjavenitatud N-tahe kujutist.

Pooled on eri meelel, mis kuupéevast alates hakkas ka Martin Y Paz oma
toodetel laiusesse valjavenitatud N-tahe kujutist kasutama.

Faksis, mille Martin Y Paz 18. juulil 1998 Fabriek van Maroquinerie
Gauquie'le saatis, heitis ta viimasele ette koostd6 puudumist. Ta tegi et-
tepaneku kooskolastada omavahel toodete puhul kasutatavad materja-
lid ja varvid ning vahetada klientide nimekirju.

Martin Y Paz registreeris 14. augustil 1998 eelkodige Nizza kokkuleppe
klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks Beneluxi kujutismargi, mis
seisnes laiusesse viljavenitatud N-tdhe kujutises (edaspidi ,kaubamark
N") ja Beneluxi kujutismargi, mis seisnes kunstiliselt kujundatud séna-
margis Nathan (edaspidi ,kujutismark Nathan”).
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Nii Martin Y Paz kui ka Fabriek van Maroquinerie Gauquie kasutasid ala-
tes aastast 2002 samuti sonamarki ,Nathan Baume”. Martin Y Paz re-
gistreeris 24. jaanuaril 2002 selle tahise Beneluxi kaubamargina (edas-
pidi ,kaubamark Nathan Baume") Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25
kuuluvate kaupade jaoks.

Molemad aritihingud milsid oma kaupu (Fabriek van Maroquinerie
Gauquie toodetud kaekotid ja jalatsid ning Martin Y Pazi toodetud muud
nahktooted) teineteisele ning need olid valja pandud molema kauplus-
tes.

Aja jooksul kdnealuste &rilihingute omavahelised suhted halvenesid.

David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie (edaspidi koos
,Gauquie”) esitasid 24. mail 2005 Tribunal de commerce de Nivelles'ile
hagi Martin Y Pazi vastu, paludes kujutismargid ,N” ja ,Nathan" ning s6-
namargi ,Nathan Baume” kehtetuks tunnistada voi teise voimalusena
jatta need kaubamargid kehtivaks ainult nahkpudukaupade suhtes.

Tribunal de commerce de Nivelles jattis 19. oktoobri 2006. aasta otsu-
sega talle esitatud hagi rahuldamata.

Martin Y Paz esitas 11. jaanuaril 2007 Tribunal de commerce de Nivel-
les’i presidendile hagi, ndudes, et Gauquie'd kohustataks Iopetama Nizza
kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks asjaomaste
tahiste kasutamine, mis on identsed voi sarnased kaubamarkidega N ja
Nathan Baume. Gauquie esitas vastuhagi, noudes, et Martin Y Pazil kee-
lataks nende kaubamarkide ja kdigi sbnamargiga Nathan identsete voi
sarnaste tahiste kasutamine kdigi nahktoodete jaoks peale nahkpudu-
kaupade.

Martin Y Pazi hagi jaeti 9. mai 2007. aasta otsusega rahuldamata ja ni-
metatud ariihingul keelati Gauquie poolt levitatavate kaekottidega
identsete voi sarnaste kaekottide valmistamine voi turustamine tahiste
.N", ,Nathan” voi ,Nathan Baume” all.
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28.

29.

30.

Martin Y Paz esitas Cour d'appel de Bruxelles'ile 9. mai 2007. aasta otsu-
se peale apellatsioonkaebuse ning Gauquie esitas vastuapellatsioon-
kaebuse nimetatud kohtuotsuse peale ja apellatsioonkaebuse kaes-
oleva otsuse punktis 24 nimetatud 19. oktoobri 2006. aasta otsuse
peale.

Cour d'appel de Bruxelles'i 8. novembri 2007. aasta otsusega keelati
Gauquie'l kasutada kaubamarkidega N voi Nathan Baume identsete voi
sarnaste tahiste kasutamine muude kaupade kui kdekottide ja jalatsite
jaoks ning keelati Marin Y Pazil kasutada oma kaubamarki N, kujutis-
marki Nathan ja kaubamarki Nathan Baume kaekottide ja jalatsite jaoks.
Ulejaanud osas jattis Cour d’appel de Bruxelles Gauquie apellatsioonkae-
buse nimetatud 19. oktoobri 2006. aasta kohtuotsuse peale rahulda-
mata.

Mis puutub Oigustesse, mis tulenevad kaubamarkidest N ja Nathan
Baume nende omanikule Martin Y Pazile, siis otsustas Cour d'appel de
Bruxelles, et see arilihing oli kuni kasutamiskeelu kehtestamise ndude
esitamiseni Tribunal de commerce de Nivelles'i presidendile alati tun-
nustanud Gauquie Oigust kasutada kaekottide ja jalatsite jaoks Mar-
tin Y Pazi kaubamarkidega identseid téhiseid. Sellise tunnustamise mar-
giks olid muu hulgas Martin Y Pazi tehtud ettepanekud seada sisse oma
ja Gauquie toodete turustamise uhine korraldus.

Eelnimetatud kohus tegi nende asjaolude pohjal jarelduse, et Martin Y
Paz oli Gauquie'le andnud ,tagasivotmatu ndusoleku” nende tahiste ka-
sutamiseks kaekottide ja jalatsite jaoks. Esiteks leidis kohus, et taotle-
des tingimusteta sellise kasutamise keelamist, kuritarvitas Martin Y Paz
nendest kaubamarkidest tulenevat ainudigust, ja teiseks kujutas kohtu
sonul see, et mainitud aritihing turustas kaekotte voi jalatseid nende kau-
bamarkide all, endast kdlvatu konkurentsi osutamist, kuna ta kasutas 0i-
gusvastaselt ara Gauquie tehtud investeeringuid oma korgetasemeliste
toodete tutvustamiseks tarbijatele, ja vois lisaks tingida segiajamise tar-
bijate hulgas.
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32.

33.

34.

Martin Y Paz esitas kdesoleva otsuse punktis 28 nimetatud 8. novembri
2007. aasta kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse.

Kuigi Martin Y Paz moonis, et oli andnud Gauquie’le tahtajatu néusoleku
kaubamargiga N ja kaubamaérgiga Nathan Baume identsete tahiste ka-
sutamiseks kaekottide ja jalatsite jaoks, vaitis Martin Y Paz, et Cour d'ap-
pel de Bruxelles rikkus 6igusnormi, maaratledes asjaomase nousoleku
kui ,tagasivotmatu”. Martin Y Pazi arvates saab selle ndusoleku igal ajal
tihepoolselt tagasi votta. Kuna Gauquie'le kasutamiseks antud nousole-
kut enam ei ole, siis ei ole Martin Y Pazi sonul tema néude puhul, et
Gauquie'l keelataks tema kaubamarkidega identsete voi sarnaste tahiste
mis tahes kasutamine, mingil juhul tegemist kuritarvitamisega, vaid ta
teostab digusparaselt ainudigust, mis tuleneb talle kuuluvatest kauba-
markidest.

Samuti rikkus Cour d'appel de Bruxelles Martin Y Pazi vaitel 6igusnormi,
tuvastades, et viimasel ei ole 6igust valmistada ja turustada kaekotte ja
jalatseid kaubamarkide N ja Nathan Baume all. Sellega seoses markis
Martin Y Paz, et asjaomased kaubamargid on registreeritud selliste kau-
baklasside jaoks, mis hdlmavad muu hulgas kaekotte ja jalatseid. Kui
Martin Y Pazil keelataks oma kaubamarkide kasutamine nende kaupade
jaoks, siis tahendaks see selle ariiihingu ilma jatmist talle kuuluvast ai-
nudigusest.

Cour de cassation liikkas oma 2. detsembri 2011. aasta otsuses tagasi
Martin Y Pazi pohistuskaigu, et kasutamiskeelu kehtestamise néue on
liksnes viimase kaubamarkidest tuleneva ainudiguse valjendus ja seega
ei saa seda maaratleda kuritarvitusena. Selles kiisimuses t6i Cour de
cassation valja, et Cour d'appel de Bruxelles tuvastas Martin Y Pazi kuri-
tarvituse mitte liksnes viimase antud ndusoleku pohjal, vaid samuti sel-
lest lahtudes, kuidas oli sdnastatud selle arilihingu esitatud kasutamis-
keelu kehtestamise ndue, ja arvestades taustal olevat kattemaksumo-
tiivi.
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35. Seevastu ei olnud Cour de cassation kindel, kas Cour d’appel de Bruxel-
les sai 6igusnormi rikkumata jatta Martin Y Pazi ilma véimalusest tugi-
neda oma kaubamarkidele Gauquie vastu ning samuti voimalusest ka-
sutada ise oma kaubamarke kaekottide ja jalatsite jaoks. Seega otsus-
tas Cour de cassation 2. detsembri 2011. aasta otsusega menetluse pea-
tada ja esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

,1.a) Kas [direktiivi 89/104] artikli 5 |5iget 1 ja artikli 8 I6iget 1 tuleb tal-

b)

2.a)

gendada nii, et kaubamargi omanik ei voi registreeritud kaubamar-
gist tulenevale ainudigusele enam kunagi kolmanda isiku vastu tu-
gineda kaupade osas, mis olid registreerimise ajal kaubamargiga
hdlmatud,

— kui kaubamargi omanik on pika aja jooksul jaganud kolmanda
isikuga teatud kaasomandivormis selle kaubamargi kasutust
tihe osa hélmatud kaupade puhul;

— kui kaubamargi omanik on sellise jagamisega seoses andnud
mainitud kolmandale isikule oma tagasivotmatu nousoleku
selleks, et kolmas isik kasutab kaubamarki nende kaupade pu-
hul?

Kas nimetatud artikleid tuleb tdlgendada nii, et diguse omaja poolt
oiguse vaarkasutamist voi kuritarvitamist keelava siseriikliku 6i-
gusnormi kohaldamise jarelmiks voib olla Ioplik keeld teostada ai-
nudigust Ghe osa hdlmatud kaupade puhul, voi nii, et kdnesolev
kohaldamine peab piirduma muu sanktsiooniga diguse vaarkasu-
tuse voi kuritarvitamise eest?

Kas [direktiivi 89/104] artikli 5 Idiget 1 ja artikli 8 Idiget 1 tuleb tol-
gendada nii, et kui registreeritud kaubamargi omanik vétab tagasi
kolmanda isiku ees voetud kohustuse mitte kasutada seda kauba-
marki teatud toodete puhul ja kavatseb seega asuda ise uuesti
kaubamarki kasutama, voib siseriiklik kohus siiski selle uuesti ka-
sutama asumise loplikult keelata sel pohjusel, et uuesti kasutama
asumine kujutaks endast kdlvatut konkurentsi, kuna kaubamargi
omanik kasutaks seelabi ara reklaami, mida kolmas isik on sellele
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36.

37.

38.

39.

40.

kaubamargile teinud, ning see voiks tingida segiajamise klientuuri
seas, voi tuleb seda tolgendada nii, et siseriiklik kohus peaks ko-
haldama muud sanktsiooni, mis ei keelaks I6plikult kaubamargi
omanikul asuda ise uuesti kaubamarki kasutama?

b) Kas nimetatud artikleid tuleb tdlgendada nii, et kaubamargi
omanikku puudutav 16plik kasutuskeeld on digustatud, kui kolmas
isik on aastaid teinud investeeringuid tutvustamaks tildsusele too-
teid, mille puhul on kaubamargi omanik lubanud tal kaubamarki
kasutada?”

Eelotsusetaotluse vastuvoetavus

Gauquie on seisukohal, et esitatud kiisimused on vastuvoetamatud voi
need tuleb vahemalt imber sdnastada.

Gauquie arvates on kohtuvaidlusele Martin Y Paziga kohaldatav mitte
direktiiv 89/104, vaid siseriiklik digus, millega nimetatud direktiiv on Ule
voetud. Kuna Euroopa Kohus ei ole padev tolgendama siseriiklikku 6i-
gust, siis ei saa kaesolevat eelotsusetaotlust labi vaadata.

Igal juhul ei ole Gauquie sonul kiisimustele antav vastus tahtis pohi-
kohtuasja lahendi seisukohalt. Selles kiisimuses margib ta, et direk-
tiivi 89/104 artikkel 5 kasitleb kaubamargist tuleneva ainudiguse ulatust
siis, kui ndusolek puudub, kaesolev eelotsusetaotlus aga pohineb sellel,
et on antud ,tagasivotmatu nousolek”. Nimetatud direktiivi artikkel 8,
mis kasitleb litsentse, ei seondu mingil moel kdesoleva kohtuvaidlusega,
kuna Martin Y Paz ja Gauquie ei ole s6lminud litsentsilepingut.

Lisaks annavad Gauquie vaitel Cour de cassationi esitatud kiisimused
moista, nagu keelanuks Cour d'appel de Bruxelles Martin Y Pazil oma
kaubamarkidest tuleneva ainudiguse igasuguse teostamise, kuid tegeli-
kult keelas nimetatud kohus sel ariiihingul selle diguse teostamise liks-
nes kaekottide ja jalatsite osas.

Euroopa Komisjon jagab Gauquie seisukohta, et direktiivi 89/104 artik-
lil 8 ei ole pohikohtuasja lahendi seisukohalt tahtsust. Mis aga puutub
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41.

42.

43.

selle direktiivi artiklisse 5, siis leiab komisjon, et see sate voib olla asja-
kohane, isegi kui pohikohtuasjas tuleb lahend leida eelkdige Belgia
tsiviildiguse ja ausat konkurentsi reguleerivate satete alusel, nagu leiab
nimetatud institutsioon.

Martin Y Paz ja Poola valitsus ei ole eelotsusetaotluse vastuvoetavust
vaidlustanud.

Mis koigepealt puudutab Gauguie argumenti, et eelotsusetaotluse esita-
nud kohus taotleb tegelikult direktiivi 89/104 lile votva siseriikliku diguse
tolgendust, siis tuleb todeda, et see arilihing ei vaidlusta seda, et sise-
riikliku voi Beneluxi diguse kohaldamine peab olema kooskdlas direktii-
viga kaubamarke kasitlevate liikmesriikide digusaktide Uhtlustamise
kohta. Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub direktiivi 89/104 tolgen-
dust aga just nimelt selleks, et otsustada, kas Cour d’appel de Bruxelles
sai seda direktiivi rikkumata keelata Martin Y Pazil kasutada oma kauba-
marki kaekottide ja jalatsite jaoks ja tugineda Gauquie vastu neist kau-
bamarkidest tulenevale ainudigusele. Neil asjaoludel ei saa vaita, et
eelotsusetaotluse eesmark on muu kui liidu diguse tdolgendamine (vt
analoogia alusel 11. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-6/01:
Anomar jt, EKL 2003, Ik I-8621, punkt 38).

Jargmiseks tuleb todeda seoses argumendiga, nagu ei oleks selle direk-
tiivi artiklid 5 ja 8 pohikohtuasja lahendi seisukohalt asjakohased, et val-
jakujunenud kohtupraktika kohaselt saab selle argumendiga ndustuda
vaid siis, kui on ilmne, et taotletud télgendamisel puudub igasugune
seos kohtuasja faktiliste asjaolude voi esemega (vt eelkdige 13. martsi
2001. aasta otsus kohtuasjas C-379/98: PreussenElektra, EKL 2001,
Ik 1-2099, punkt 39; 5. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades
C-94/04 ja C-202/04: Cipolla jt, EKL 2006, |k I-11421, punkt 25, ning
18. juuli 2013. aasta otsus kohtuasjas C-414/11: Daiichi Sankyo ja Sa-
nofi-Aventis Deutschland, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata,
punkt 35).
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44,

45.

46.

47.

48.

Kuigi peab paika Gauquie vaide, et direktiivi 89/104 artikkel 5 kasitleb
kaubamargiga identsete voi sarnaste kaubamarkide kasutamist kauba-
margi omaniku ndusolekuta, ei tulene seevastu eelotsusetaotluse esita-
nud kohtu viitest ,tagasivotmatule nousolekule” tingimata, et Mar-
tin Y Paz noustub sellega, et Gauquie kasutab tema kaubamarkidega
identseid tahiseid ja et seega on pohikohtuasja puhul tditmata liks direk-
tiivi 89/104 artiklis 5 satestatud reegli kohaldamise valtimatu tingimus,
nimelt ndusoleku puudumine.

Kaesoleva otsuse punktis 25 kokkuvotvalt esitatud asjaoludest nahtub
hoopis, et Martin Y Paz ei ole enam nous oma kaubamarkide kandmisega
Gauquie toodetele.

Lisaks sellele tuleneb eelotsusetaotlusest, et kasutades valjendit ,taga-
sivotmatu nousolek”, kordas Cour de cassation Cour d’appel de Bruxel-
les’i pruugitud sonastust, osutamaks esiteks sellele, et Martin Y Paz oli
votnud tahtajatu lihise kasutamise raames Gauquie suhtes lihepoolse
kohustuse mitte olla vastu sellele, kui viimane kasutab tema kaubamar-
kidega identseid tahiseid kaekottide ja jalatsite jaoks, ning teiseks sel-
lele, et sellest kohustusest ei saanud loobuda lihepoolselt voi vahemalt
mitte digust kuritarvitades, nagu toimus kaesoleval juhul. Eelotsusetaot-
luses taolise valjendi kasutamine naib seega osutavat sellele, et Mar-
tin Y Paz ei votnud oma nousolekut tagasi 6igusparaselt, ja ei vdimalda
jareldada, et direktiivi 89/104 artiklil 5 puudub ilmselgelt seos kdesoleva
kohtuasja esemega.

Samuti ei tingi eelotsusetaotluse vastuvdetamatust asjaolu, et eelot-
suse kiisimuste sdnastus véimaldab arvata, nagu oleks pohikohtuasjas
tegemist meetmega, millega keelatakse kaubamarkide omanikul oma
kaubamarkidest tuleneva ainudiguse igasugune teostamine, kui tegeli-
kult keelati tal selle diguse teostamine teatavate kaupade puhul. Selles
osas piisab kiisimuste imbersdnastamisest.

Kuid mis puutub direktiivi 89/104 artiklisse 8, siis tuleb todeda, et selle
litsentse kasitleva satte tdlgendamine on pohikohtuasja lahendi seisu-
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49.

50.

51.

52.

kohalt tarbetu. Gauquie ja komisjoni poolt rohutatud asjaolu, et poolte-
vahelised suhted ei ole kunagi olnud reguleeritud litsentsiga, on mainitud
eelotsusetaotluses ja Martin Y Paz on seda suulises menetluses esita-
tud Euroopa Kohtu kiisimusele antud vastuses kinnitanud. Kuigi Mar-
tin Y Paz rohutas sellega seoses, et tootesarja ,Nathan” ja nendega seo-
tud kaubamarkide kasutamine iihiselt koos Gauquie’ga on ldhedane lit-
sentsi-tiilipi lepingulisele suhtele, méonis ta, et tegelikult ei olnud kasu-
tamisel sellise suhte tunnuseid.

Eeltoodust ilmneb, et eelotsusetaotlus on vastuvéetamatu niivord, kui-
vord see puudutab direktiivi 89/104 artikli 8 tdlgendamist ning tuleb tun-
nistada iilejadnud osas vastuvoetavaks.

Eelotsuse kiisimused

Oma kiisimustega, mida on kohane kasitleda koos, soovib eelotsusetaot-
luse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi 89/104 artik-
liga 5 on vastuolus see, kui kaubamarkide omanik, kes kolmanda isikuga
Uhise kasutamise raames on kolmandale isikule andnud ndusoleku oma
kaubamarkidega identsete tahiste kasutamiseks teatavate kaupade pu-
hul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks asjaomased kaubamargid on
registreeritud, ja kes soovib seejarel selle kasutamise keelata, jaetakse
taielikult ilma vdimalusest tugineda neist kaubamarkidest talle tulene-
vale ainudigusele selle kolmanda isiku vastu ja voimalusest teostada ise
seda ainudigust nimetatud kolmanda isiku omadega identsete kaupade
puhul.

Martin Y Paz on seisukohal, et artikkel 5 valistab sellise 6igusest ilmajat-
mise, mille tulemusel kaotab tema sonul asjaomastest kaubamarkidest
tulenev ainudigus oma motte. Mainitud ainudiguse ainsad lubatavad pii-
rangud on ette nahtud direktiivi 89/104 artiklites 6 ja 7.

Gauquie vaidab seevastu, et kaubamargist tulenevat ainudigust piirab ka
siseriikliku 6iguse pohimote, et 6iguse omaja ei tohi seda digust kuritar-
vitada voi teostada seda ebaausalt. Kdnealune digusest ilmajatmine on
seega direktiivi 89/104 artikliga 5 kooskdlas.
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54.

55.

56.

57.

Poola valitsus ja komisjon leiavad, et see pohimote piirab kaubamargist
tulenevat ainudigust, kuid see ei tohi kaasa tuua selle ainudiguse teos-
tamise Ioplikku keeldu. Poola valitsuse sonul tuleb peale selle kdesoleva
pohikohtuasja puhul uurida, kas kaubamargi omaniku poolt keelata soo-
vitav kasutamine voib kahjustada mond kaubamargi lilesannet.

Koigepealt tuleb meelde tuletada, et direktiivi artiklitega 5—7 Uhtlusta-
takse kaubamargist tulenevaid Gigusi kasitlevad normid taielikult ning
need artiklid maaratlevad 6igused, mis kuuluvad Euroopa Liidus kauba-
margi omanikele (vt eelkdige 20. novembri 2001. aasta otsus liidetud
kohtuasjades: C-414/99-C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss,
EKL 2001, Ik 1-8691, punkt 39; 3. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas
C-127/09: Coty Prestige Lancaster Group, EKL 2010, Ik -4965, punkt 27,
ja 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09: Budéjovicky
Budvar, EKL 2011, Ik I-8701, punkt 32).

Seega ei saa siseriiklik kohus muudel kui selle direktiivi artiklis 8 ja sel-
lele jargnevates artiklites ette nahtud erandjuhtudel kaubamargist tule-
nevat ainudigust kasitleva kohtuvaidluse raames piirata sellist ainudi-
gust maaral, mis lletab kdonealustes artiklites 5—7 satestatud piirangud.

Neist piirangutest radkides on esiteks vaieldamatu, et likski direktiivi
89/104 artiklis 6 ette nahtud piirangutest ei ole asjakohane pohikohtuas-
jas kasitletava taolises olukorras.

Teiseks tuleb tddeda, et selline ndusolek, mis vdéimaldas Gauquie’'l kasu-
tada kaekottide ja jalatsite jaoks Martin Y Pazi kaubamarkidega ident-
seid tahiseid, toob toepoolest kaasa ainudiguse ammendumise selle di-
rektiivi artikli 7 tahenduses, kuid seda liksnes seoses nende tooteek-
semplaridega, mille on esmakordselt Euroopa majanduspiirkonnas
(EMP) turule viinud isik, kellele néusolek anti (vt selle kohta 1. juuli
1999. aasta otsus kohtuasjas C-173/98: Sebago ja Maison Dubois,
EKL 1999, Ik I-4103, punktid 19 ja 20, ning eespool viidatud kohtuotsus
Coty Prestige Lancaster Group, punkt 31). Sellest kohtupraktikast ja sa-
muti nimetatud artiklist 7 ilmneb, et kolmas isik, kellele on ndusolek an-
tud ja kes saab seega tugineda ainudiguse ammendumisele koigi selle
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58.

59.

60.

nousolekuga holmatud ja tema poolt EMP-s turule viidud tooteeksemp-
laride osas, ei saa enam sellele ammendumisele tugineda, kui ndusolek
on tagasi voetud.

Kolmandaks tuleneb valjakujunenud kohtupraktikast seoses direktiivi
89/104 artiklist 5 olemuslikult tulenevate ainudiguse piirangutega, et sel-
les sadttes ette nahtud piirang kehtestati voimaldamaks kaubamargi
omanikul kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamérgi omanikuna,
see tdhendab tagada, et kaubamark saab tdita oma iilesandeid. Seega
peab selle diguse teostamine piirduma juhtudega, kui tdhise kasutamine
kolmanda isiku poolt kahjustab monda kaubamargi iilesannet. Kauba-
margi selliste lilesannete hulka ei kuulu mitte ainult kaubamargi pea-
mine {ilesanne tagada tarbijatele kauba v0i teenuse péaritolu, vaid ka
muud llesanded, nagu eeskatt asjaomase kauba voi teenuse kvaliteedi
tagamine voi teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud iilesanded (vt
selle kohta eelkoige eespool viidatud kohtuotsus Budéjovicky Budvar,
punkt 71 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 22. septembri 2011. aasta
otsus kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit, EKL 2011,
Ik I-8625, punktid 32—-41).

Kaesoleval juhul voiks Martin Y Pazile talle kuuluvatest kaubamarkidest
tulenev ainudigus, mida ta niiiid teostada soovib, olla hdlmatud direk-
tiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punktis a ette ndhtud olukorraga, kus kauba-
margi omanik keelab selle kaubamargiga identse tahise tema loata ka-
sutamise kolmanda isiku poolt kaupade puhul, mis on identsed nendega,
mille jaoks kaubamark on registreeritud.

Kui toepoolest peaks olema nii, et Gauquie kasutas parast seda, kui Mar-
tin Y Paz oli vdljendanud oma tahet teostada Gauquie vastu oma ainuoi-
gust, Martin Y Pazi kaubamarkidega identseid tahiseid ilma viimase
loata — asjaolu, mille paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse
esitanud kohus —, siis peab nimetatud kohus vastavalt kdesoleva otsuse
punktis 58 todetule kontrollima, kas vaadeldava juhtumi asjaoludel sel-
line kasutamine kahjustab voi voib kahjustada mond kdnealuste kauba-
markide lilesannet. Kui selline kahjustamine v6i kahjustamise oht peaks
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61.

62.

63.

esinema, siis tuleb tuvastada, et Martin Y Pazi ilmajatmine oma ainudi-
guse teostamise voimalusest Gauquie poolt kasutamise vastu ldaheb
kaugemale kui direktiivi 89/104 artiklitest 5—7 tulenevad piirangud.

Nagu kinnitab ka direktiivi 89/104 pdhjenduses 6 olev viide liikkmesriikide
tsiviilvastutust kasitlevatele 6igusnormidele, voib liikkmesriigi kohus toe-
poolest moista kaubamargi omanikule karistuse voi kohustada teda hi-
vitama kahju, kui tuvastatakse, et asjaomane kaubamargi omanik on 6i-
gusvastaselt tagasi votnud nousoleku, mille ta oma kaubamarkidega
identsete tahiste kasutamiseks kolmandale isikule andis. Nagu on mar-
kinud nii Poola valitsus, komisjon kui ka kohtujurist oma ettepaneku
punktides 78—83, ei saa siiski sellise kditumise tuvastamise jarelmiks
olla kohtuotsusega maaramatuks ajaks lihise kasutamise séilitamine,
kui puudub asjaomaste ariiihingute thine tahe selliseks kasutamiseks.

Eeltoodud kaalutluste pohjal tuleb esitatud kiisimustele vastata, et di-
rektiivi 89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamargi omanik, kes
kolmanda isikuga lihise kasutamise raames on sellele kolmandale isi-
kule andnud ndusoleku oma kaubamarkidega identsete tahiste kasuta-
miseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks
asjaomased kaubamargid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega
enam nous ei ole, jaetakse taielikult ilma voimalusest tugineda talle neist
kaubamarkidest tulenevale ainudigusele selle kolmanda isiku vastu ja
vOimalusest teostada ise seda ainudigust kolmanda isiku omadega
identsete kaupade puhul.

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:
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No6ukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kau-
bamarke kasitlevate liikmesriikide oigusaktide iihtlustamise kohta
(muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga)
artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamargi omanik, kes kolmanda isi-
kuga iihise kasutamise raames on sellele kolmandale isikule andnud
nousoleku oma kaubamarkidega identsete tahiste kasutamiseks teata-
vate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks asjaomased
kaubamargid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega enam nous
ei ole, jaetakse taielikult ilma voimalusest tugineda talle neist kauba-
markidest tulenevale ainudigusele selle kolmanda isiku vastu ja voima-
lusest teostada ise seda ainudigust kolmanda isiku omadega identsete
kaupade puhul.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
21. veebruar 2013"

Uhenduse kaubamargid — Maarus (EU) nr 207/2009 — Artikli 9 I1dige 1 —
Maiste ,kolmas isik” — Hilisema tihenduse kaubamargi omanik
Kohtuasjas C-561/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Ali-
cante y nr 1 de Marca Comunitaria (Hispaania) 27. oktoobri 2011. aasta
otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse
8. novembril 2011, menetluses

Fédération Cynologique Internationale
versus

Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja president A. Tizzano, kohtunikud A. Borg Barthet, M. lle-
Si¢ (ettekandja), M. Safjan ja M. Berger,

kohtujurist: P. Mengozzi,
kohtusekretar: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 3. oktoobri 2012. aasta kohtuistungil
esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

— Fédération Cynologique Internationale, esindaja: abogado E. Jordi
Cubells,

— Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza, esindaja:
abogado S. Doménech Lépez,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.
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Kreeka valitsus, esindajad: D. Kalogiros ja G. Papadaki,

Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato
. Fiorentino,

w

Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst ja R. Vidal Puig,

olles 15. novembri 2012. aasta kohtuistungil ara kuulanud kohtujuristi
ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas tolgendada noukogu 26. veeb-
ruari 2009. aasta maaruse (EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamérgi
kohta (ELT L 78, Ik 1; edaspidi ,maarus”) artikli 9 15iget 1.

Taotlus on esitatud Fédération Cynologique Internationale'i (edaspidi
,FCI") ja Federacién Canina Internacional de Perros de Pura Raza (edas-
pidi ,FCIPPR") vahelises vaidluses, mis puudutab kaubamargist tulene-
vate oOiguste rikkumise hagi ja kaubamargi kehtetuks tunnistamise
nduet, mille on esitanud FCI.

Oiguslik raamistik
Maaruse artiklis 8 ,Suhtelised keeldumispdhjused” on satestatud:

»1. Varasema kaubamargi omaniku vastuseisu korral ei registreerita
taotletavat kaubamarki, kui:

a) see on identne varasema kaubamargiga ning kaubad voi teenused,
mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade voi tee-
nustega, mille jaoks varasem kaubamark on kaitstud;

b) kui identsuse v0i sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning
identsuse vOi sarnasuse tottu varasema kaubamargiga kaitstud
kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus vara-
sem kaubamark on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi
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b)

ajada; segiajamise toendosus hdlmab ka toendosust, et kauba-
marki seostatakse varasema kaubamargiga.

Loike 1 kohaldamisel tahendab ,varasem kaubamark” jargmist:

jargmisi kaubamarke, mille registreerimise taotluse kuupaev on va-
rasem Uhenduse kaubamargi registreerimise taotluse kuupaevast,
arvestades voimaluse korral nende kaubamarkidega seotud priori-
teete:

i) Uhenduse kaubamargid;

ii) kaubamargid, mis on registreeritud liikmesriikides voi Belgia,
Madalmaade ja Luksemburgi puhul Beneluxi intellektuaal-
omandi biiroos;

iii) kaubamargid, mis on registreeritud lilkkmesriigis kehtivate rah-
vusvaheliste kokkulepete alusel;

iv) kaubamargid, mis on registreeritud iihenduses kehtivate rahvus-
vaheliste kokkulepete alusel;

punktis a osutatud kaubamarkide registreerimise taotlusi, vottes ar-
vesse nende registreerimist;

kaubamarke, mis on Gihenduse kaubamargi registreerimise taotluse
esitamise kuupaeval voi vajaduse korral Gihenduse kaubamargi re-
gistreerimise taotluses ndutud prioriteedikuupaeval liikmesriigis
tldtuntud selle s6na Pariisi konventsiooni artiklis 6 bis satestatud
tahenduses.

Kaubamargiomaniku vastuseisu korral ei registreerita kaubamarki,
kui kaubamargiomaniku agent voi esindaja taotleb registreerimist
enda nimel ilma omaniku ndusolekuta, valja arvatud juhul, kui agent
vOi esindaja suudab oma tegevust pohjendada.

Registreerimata kaubamargi vdi mone muu ulatuslikumalt kui koha-
liku tahtsusega kaubanduses kasutatava tdhise omaniku vastu-
seisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui selle tahise
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4.

b)

suhtes kohaldatavate lihenduse voi liikkmesriigi digusaktide koha-
selt ja nendega ette nahtud ulatuses:

on oigused konealusele tahisele omandatud enne Gihenduse kauba-
margi registreerimise taotluse kuupaeva voi ihenduse kaubamargi
registreerimise taotluses noutud prioriteedikuupaeva;

annab kdnealune tahis omanikule Giguse keelata hilisema kauba-
margi kasutamine.

Loike 2 tahenduses ei registreerita varasema kaubamargi omaniku
vastuseisu korral taotletavat kaubamarki, kui see on identne voi sar-
nane varasema kaubamargiga ning seda tahetakse registreerida
kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille
jaoks on registreeritud varasem kaubamark, kui varasema iihen-
duse kaubamargi olemasolul on see omandanud ihenduses maine
ja varasema siseriikliku kaubamargi olemasolul on see omandanud
maine asjaomases lilkkmesriigis ning kui taotletava kaubamargi ka-
sutamine ilma tungiva pohjuseta tahendaks varasema kaubamargi
eristusvéime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

Maaruse artiklis 9 ,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused” on sates-
tatud:

ol

b)

Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudi-
guse. Omanikul on Gigus takistada koikidel kolmandatel isikutel ka-
sutada kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata:

koiki tahiseid, mis on identsed iihenduse kaubamargiga, kaupade
vOi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks on regist-
reeritud Gihenduse kaubamark;

koiki tahiseid, kui identsuse voi sarnasuse tottu ihenduse kauba-
margiga ning identsuse voi sarnasuse tottu (ihenduse kaubamargi
ja téhisega kaitstud kaupade voi teenustega on téenaoline, et ava-
likkus voib need omavahel segi ajada; segiajamise toendosus hol-
mab ka tdendosust, et tahist seostatakse kaubamargiga;
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5.

c)

[.]

koiki tahiseid, mis on identsed voi sarnased iihenduse kaubamar-
giga, seoses kaupade voi teenustega, mis ei ole sarnased nende
kaupade ja teenustega, mille jaoks iihenduse kaubamark on regist-
reeritud, kui ihenduse kaubamargil on iihenduses maine ja kui ko-
nealuse tahise kasutamine ilma tungiva pohjuseta tahendaks tihen-
duse kaubamargi eristusvoime voi maine arakasutamist voi kahjus-
tamist.

Uhenduse kaubamargiga antud digused jéustuvad kolmandate isi-
kute suhtes alates kuupéevast, mil avaldatakse kaubamargi regist-
reerimine. Siiski voib nduda maistlikku kompensatsiooni kiisimus-
tes, mis kerkivad esile parast lihenduse kaubamargi taotluse aval-
damise kuupaeva ja mis oleksid parast kaubamargi registreerimise
avaldamist konealuse avaldamise tottu keelatud. Kiisimusega tege-
lev kohus ei vdi teha sisulist otsust enne, kui registreerimine aval-
datakse.”

Maaruse artiklis 12 ,Uhenduse kaubamargi maju piirangud” on sitesta-

tud:

,Uhenduse kaubamark ei anna selle omanikule digust keelata kolmandal
isikul kasutada kaubandustegevuse kaigus

a)
b)

oma nime ja aadressi,

tahiseid, mis naitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vaar-
tust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise voi teenuste pakku-
mise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi,

kaubamarki, kui see on vajalik kauba voi teenuse kavandatud ots-
tarbe naitamiseks eelkdige juhul, kui tegemist on lisaseadme voi va-
ruosaga,

kui nimetatud kolmas isik jargib ausat t66stus- voi kaubandustava.”

Maaruse IV jaotis ,Registreerimiskord” koosneb artiklitest 36—45.
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7.

Maaruse artikli 40 ,Kolmandate isikute vastuvaited” |oikes 1 on ette nah-
tud:

,Parast ihenduse kaubamargi taotluse avaldamist voib iga fiilisiline voi
juriidiline isik ja iga riihm voi organ, kes esindab valmistajaid, tootjaid,
teenuseosutajaid, kaubastajaid véi tarbijaid, esitada [Siseturu Uhtlusta-
mise Ametile (kaubamargid ja t60stusdisainilahendused) (edaspidi ,lht-
lustamisamet”)] kirjalikke vastuvaiteid, milles selgitatakse, millistel poh-
justel, eelkodige artikli 7 pohjal ei registreerita kaubamarki ex officio. [...]"

Maaruse artiklis 41 ,Vastulause” on satestatud:

»1.  Kolme kuu jooksul péarast lihenduse kaubamargi taotluse avalda-
mist vOivad esitada vastulause kaubamargi registreerimisele poh-
jendusega, et kaubamarki ei tohiks registreerida artikli 8 kohaselt

[..]
[.]

3. Vastulause tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema pohjendatud.
Vastulause loetakse nduetekohaselt esitatuks alles parast vastu-
lause esitamise 16ivu tasumist. [Uhtlustamis]ameti maaratud aja
jooksul voib vastulause esitaja esitada oma vastulause toetuseks
fakte, toendeid ja seisukohti.”

Maaruse artikli 53 loikes 1 on satestatud:

,Uhenduse kaubamirk tunnistatakse kehtetuks [iihtlustamis]ametile
esitatud taotluse voi rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud
vastuhagi pdhjal, kui:

a) on olemas varasem kaubamark artikli 8 I6ike 2 tahenduses ja kui
nimetatud artikli 16ikes 1 voi I16ikes 5 osutatud tingimused on taide-
tud;

b) on olemas artikli 8 I1Gikes 3 osutatud kaubamiark ja kui nimetatud
I6ikes osutatud tingimused on taidetud,;

c) onolemas artikli 8 16ikes 4 osutatud varasem digus ja kui nimetatud
I6ikes osutatud tingimused on taidetud.”
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10.

11.

12.

13.

Maaruse artikli 54 ,Noustumisest tulenevad piirangud” 16ikes 1 on ette
nahtud:

+Kui Ghenduse kaubamargi omanik on viie jarjestikuse aasta jooksul
noustunud hilisema tGihenduse kaubamargi kasutamisega lihenduses ja
olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal digust varasema kauba-
margi pohjal taotleda hilisema kaubamargi kehtetuks tunnistamist ega
vaidlustada hilisema kaubamargi kasutamist kaupade voi teenuste pu-
hul, mille jaoks hilisemat kaubamarki on kasutatud, kui hilisema kauba-
margi registreerimist ei taotletud pahauskselt.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

FCl-le kuulub iihenduse sdna- ja kujutismark nr 4438751 FCI FEDERA-
TION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Kaubamargi registreerimise
taotlus esitati 28. juunil 2005 ja kaubamark avaldati registris 5. juulil
2006. Registreeritud tahis on jargmine:

Kaubamark registreeriti eelkdige koertega seonduvate kaubandus- ja
reklaamnaituste korraldamise ja labiviimise, koerte touaretust ja hoolda-
mist ning koerapidamist kasitlevate koolituste, toukoerte etenduste kor-
raldamise ja labiviimise, populatsiooni ja geneetika valdkonnas koerte
toutunnistuste ja kontrollitdendite andmise ning koerte tduaretuse ja
koerte hooldamise jaoks.

FCIPPR-le kuuluvad jargmised siseriiklikud kaubamargid:

- siseriiklik sBnamark nr 2614806 FEDERACION CANINA INTERNA-
CIONAL DE PERROS DE PURA RAZA - F.C.l.,, mille registreerimise
taotlus esitati 23. septembril 2004 ja mis avaldati registris 20. juunil
2005;

74



Kohtuotsus 21.02.2013 — kohtuasi C-561/11

14.

15.

- siseriiklik séna- ja kujutismark nr 2786697 FEDERACION CANINA
INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, mille registreerimise
taotlus esitati 9. augustil 2007 ja mis avaldati registris 12. martsil
2008:

- siseriiklik séna- ja kujutismark nr 2818217 FEDERACION CINO-
LOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., mille registreerimise taotlus esi-
tati 11. veebruaril 2008 ja mis avaldati registris 26. augustil 2008:

FCIPPR-le kuulub ka tihenduse kujutismark nr 7597529. Selle kauba-
margi registreerimise taotlus esitati 12. veebruaril 2009 ja kaubamark
avaldati registris 3. septembril 2010. Registreeritud tadhis on jargmine:

FCIPPR-le kuuluvad konealused kaubamargid on registreeritud eelkoige
puhtatduliste koerte voistluste ja ndituste korraldamise, tunnistuste, dip-
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16.

17.

18.

19.

20.

lomite ja touraamatute valjastamise, koerte polvnemist kasitlevate val-
jaannete, vormide ja teabematerjali koostamise ning puhtatouliste
koerte kohta valjaannete ja kataloogide koostamise jaoks.

FCI esitas vastulause iihenduse kaubamargi nr 7597529 registreerimi-
sele FCIPPR-i poolt, kuid vastulause liikati tagasi, kuna vastav [6iv oli
jaetud maksmata. FCI esitas 18. novembril 2010 iihtlustamisametile
selle kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse. FCIPPR palus 11. juu-
li12011 kehtetuks tunnistamise menetluse peatada, kuna alustati menet-
lust pdhikohtuasjas. Uhtlustamisamet peatas menetluse 20. septembril
2011.

FCl esitas 18. juunil 2010 Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Alicante y nr 1
de la Marca Comunitariale FCIPPR-i vastu hagi kahes noudes:

— noue tuvastada FCl-le kuuluvast (ihenduse kaubamargist
nr 4438751 tulenevate diguste rikkumine ja

— noue tunnistada FCIPPR-le kuuluvad siseriiklikud kaubamargid
nr 2614806, nr 2786697 ja nr 2818217 kehtetuks, pohjusel et need
kaubamargid tekitavad FCl-le kuuluva iihenduse kaubamargiga
nr 4438751 segiajamise toendosuse.

FCIPPR vaidles tema kasutatavate tahiste ja FCl-le kuuluva ihenduse
kaubamargi nr 4438751 segiajamise toendosusele vastu ning palus vas-
tuhagis tunnistada konealuse tihenduse kaubamargi kehtetuks pohjusel,
et see on registreeritud pahauskselt ja tekitab varasema siseriikliku kau-
bamargiga nr 2614806 segiajamise tdendosuse.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seisukohal, et pohikohtuasjas te-
kib kiisimus, kas ainudigusele, mis maaruse artikli 9 16ike 1 alusel on
tihenduse kaubamargi omanikul — kdesoleval juhul FCI-I —, voib tugineda
kolmanda isiku — kdesoleval juhul FCIPPR-i — vastu, kellele kuulub hiljem
registreeritud Gihenduse kaubamark, kuni viimast kaubamarki ei ole keh-
tetuks tunnistatud.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seisukohal, et maaruse artikli 9 16i-
get 1 on véimalik télgendada kahel viisil. Uhest kiiljest vdib seda satet
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21.

22.

23.

tolgendada nii, et iihenduse kaubamargist tulenev ainudigus ei anna kau-
bamargi omanikule digust keelata hilisema ihenduse kaubamargi oma-
nikul viimati nimetatud kaubamarki kasutada. Alles siis, kui teine iihen-
duse kaubamark on kehtetuks tunnistatud, voib esimese ihenduse kau-
bamargi omanik esitada kaubamargist tulenevate oiguste rikkumise
hagi. Sellist tdlgendust jargis Tribunal Supremo (Hispaania) 23. mai
1994. aasta kohtuotsuses ning sellest on Iahtunud ka Tribunal de Mar-
cas comunitario (Hispaania), nagu nahtub selle kohtu 18. martsi
2010. aasta otsusest.

Teisest kiiljest voib maaruse artikli 9 16iget 1 tdlgendada nii, et tihenduse
kaubamargi omaniku digusele voib tugineda mis tahes kolmanda isiku
vastu, sealhulgas {ihenduse kaubamargi hiljem registreerinud isiku
vastu, isegi kui viimati nimetatud kaubamarki ei ole varem ega samal ajal
kehtetuks tunnistatud.

Neil asjaoludel otsustas Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Alicante y nr 1
de Marca Comunitaria menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule
jargmise eelotsuse kiisimuse:

+Kas kohtuvaidluses, mille ese on ihenduse kaubamargiga antud ainudi-
guse rikkumine, hélmab maaruse [..] artikli 9 |6ikes 1 satestatud Gigus
takistada koikidel kolmandatel isikutel kasutada iihenduse kaubamarki
kaubandustegevuse kaigus, mis tahes kolmandat isikut, kes kasutab ta-
hist, mis tekitab segiajamise tdendosuse (kuna see on sarnane Uhen-
duse kaubamargiga ning tahistab sarnaseid kaupu voi teenuseid), voi
kas selle kohaldamisalast on vastupidi valja jaetud kolmas isik, kes ka-
sutab seda temale kuuluvat ihenduse kaubamargina registreeritud se-
giaetavat tahist, kuni hilisemat registreeringut ei ole kehtetuks tunnista-
tud?”

Eelotsuse kiisimuse analiiiis
Vastuvoetavus

FClI leiab, et esitatud kiisimus on vastuvoetamatu. Ta vaidab esiteks, et
kiisimus on hiipoteetiline, kuna taotletav tdlgendus ei ole pohikohtuasja
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24,

25.

26.

27.

lahendamiseks vajalik. FCI hagiavalduses sisalduvad nduded puuduta-
vad nimelt Uksnes siseriiklikke kaubamarke nr 2614806, nr 2786697 ja
nr 2818217, kuna hilisemal kuupaeval registreeritud tihenduse kauba-
marki nr 7597529 ei ole hagiavalduses kordagi mainitud. FCIPPR ei tei-
nud ka kostja vastuses ega vastuhagis Gihenduse kaubamargile iihtegi
viidet peale tihe informeeriva mérkuse.

FCl vaidab peale selle, et maaruse artikli 9 16ike 1 télgendus ei tekita min-
geid kahtlusi. Esitatud kiisimust mojutab seega suuresti Tribunal Sup-
remo kohtupraktika, mille kohaselt kaubamargist tulenevate diguste rik-
kumise hagi, mille on varem registreeritud kaubamargi omanik esitanud
hiljem registreeritud kaubamargi omaniku vastu, ei saa rahuldada, kui
viimati nimetatud kaubamarki ei ole enne kehtetuks tunnistatud.

FCI margib teiseks, et pohikohtuasja poolte kaitseodigusi on rikutud, kuna
eelotsusetaotluse esitanud kohus esitas eelotsuse kiisimuse omal alga-
tusel, ilma et pooled oleksid enne kohtuvaidluse staadiumi [6ppu saanud
esitada markusi eelotsusetaotluse otstarbekuse kohta.

Koigepealt tuleb meenutada, et ELTL artiklis 267 satestatud menetluses,
mis pohineb liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu iilesannete selgel
eristamisel, on Uiksnes asja menetleval ja selle lahendamise eest vastu-
taval siseriiklikul kohtul 6igus kohtuasja eripara arvesse vottes hinnata
eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks ning Euroopa Kohtule
esitatavate kiisimuste asjakohasust. Jarelikult, kui esitatud kiisimused
puudutavad liidu diguse tdlgendamist, on Euroopa Kohus Uldjuhul ko-
hustatud eelotsuse tegema (vt eelkdige 18. juuli 2007. aasta otsus
kohtuasjas C-119/05: Lucchini, EKL 2007, Ik I-6199, punkt 43; 17. veeb-
ruari 2011. aasta otsus kohtuasjas C-52/09: TeliaSonera Sverige,
EKL 2011, Ik I-527, punkt 15, ning 25. oktoobri 2011. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-509/09 ja C-161/10: eDate Advertising jt, EKL 2011,
Ik I-10269, punkt 32).

Siseriikliku kohtu esitatud eelotsuse kiisimusele vastamisest keeldu-
mine on nimelt voimalik vaid siis, kui on ilmselge, et taotletaval liidu 6i-
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28.

29.

30.

31.

guse tolgendamisel ei ole mingit seost pohikohtuasja asjaolude voi ese-
mega voi kui probleem on hiipoteetiline voi kui Euroopa Kohtule ei ole
teada talle esitatud kiisimustele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud
faktilised ja oiguslikud asjaolud (vt eelkdige eespool viidatud kohtuotsu-
sed Lucchini, punkt 44; TeliaSonera Sverige, punkt 16, ning eDate Adver-
tising jt, punkt 33).

Tuleb aga tddeda, et kaesoleval juhul ei ndhtu Euroopa Kohtule esitatud
toimikust ilmselgelt, et taotletaval liidu 6iguse tolgendamisel ei ole min-
git seost kohtuasja esemega voi et eelotsusetaotluse esitanud kohtu
tostatatud probleem on hiipoteetiline.

Vastupidi, toimikust ilmneb, et FCI esitatud nduded tekitavad kiisimusi
FCIPPR-i poolt selliste tahiste kasutamise kohta, mis voivad kahjustada
FCl-le kuuluvat varasemat iihenduse kaubamarki. Nende tahiste hulka
kuulub aga ka hilisem ihenduse kaubamark nr 7597529. FCI on pealegi
oma hagiavalduses sonaselgelt viidanud FCIPPR-i poolt kdnealuse
tihenduse kaubamargi kasutamisele ja registreerimise taotlusele.

Lisaks tuleb markida, et asjaolu, et pohikohtuasja pooled ei tostatanud
eelotsusetaotluse esitanud kohtus liidu Giguse kiisimust, ei takista vii-
mast Euroopa Kohtu poole poordumast. ELTL artikli 267 teise ja kol-
manda 16igu — mille kohaselt Euroopa Kohtule vdib eelotsusetaotluse
esitada, kui ,selline kiisimus antakse liikkmesriigi kohtusse” — eesmark ei
ole piirata konealust menetlust iksnes juhtudega, kus pohikohtuasja
Uiks pooltest on omal algatusel tostatanud kiisimuse liidu diguse tdlgen-
damise voi kehtivuse kohta, vaid sellega on hdlmatud ka olukorrad, kus
nimetatud kiisimuse tdstatab liikmesriigi kohus ise, kes leiab, et Euroopa
Kohtu otsust selles kiisimuses on ,,otsuse tegemiseks [..] vaja” (16. juuni
1981. aasta otsus kohtuasjas 126/80: Salonia, EKL 1981, |k 1563,
punkt 7, ja 8. martsi 2012. aasta otsus kohtuasjas C-251/11: Huet,
punkt 23).

Neil asjaoludel tuleb eelotsusetaotlust pidada vastuvoetavaks.
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32.

33.

34.

35.

36.

Sisulised kiisimused

Oma kiisimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt sel-
gitada, kas maaruse artikli 9 16iget 1 tuleb télgendada nii, et ihenduse
kaubamargi omaniku ainudigus takistada koikidel kolmandatel isikutel
kasutada kaubandustegevuse kdigus tema kaubamargiga identseid voi
sarnaseid tahiseid hdlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ihen-
duse kaubamark, ilma et viimati nimetatud kaubamark peaks enne
olema kehtetuks tunnistatud.

Koigepealt tuleb markida, et maaruse artikli 9 16ikes 1 ei ole vahet tehtud
olenevalt sellest, kas kolmas isik on ihenduse kaubamargi omanik voi
mitte. Nii on selle satte alusel lihenduse kaubamargi omanikul ainuoi-
gus, mis lubab tal takistada ,koikidel kolmandatel isikutel” tema loata
kasutada kaubandustegevuses tahiseid, mis voivad tema kaubamarki
kahjustada (vt analoogia alusel 16. veebruari 2012. aasta otsus kohtuas-
jas C-488/10: Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punktid 33
ja 34).

Seejdrel tuleb arvesse votta maaruse artiklit 54, mis kasitleb ndustumi-
sest tulenevaid piiranguid ja milles on ette n3htud, et ,[k]ui Ghenduse
kaubamargi omanik on viie jarjestikuse aasta jooksul ndustunud hili-
sema Uihenduse kaubamargi kasutamisega [...], ei ole tal Gigust [..] taot-
leda hilisema kaubamargi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hili-
sema kaubamargi kasutamist”.

Selle satte sonastusest ilmneb, et enne ndustumisest tulenevate piiran-
gute tekkimist on lihenduse kaubamargi omanikul 6igus nii néuda hili-
sema lihenduse kaubamargi kehtetuks tunnistamist tihtlustamisametis
kui vaidlustada selle kasutamine kaubamargist tulenevate Giguste rikku-
mise hagi abil ihenduse kaubamargi kohtus.

Lopuks tuleb markida, et maaruse artiklis 12, mis kasitleb Gthenduse kau-
bamargi moju piiranguid, ega maaruse lheski teises sattes ei ole ette
nahtud ihenduse kaubamargi omaniku ainudiguse otsest piiramist hili-
sema lihenduse kaubamargi omanikust kolmanda isiku kasuks.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Nii nahtub maaruse artikli 9 16ikest 1 ja maaruse Uldisest llesehitusest,
et ihenduse kaubamargi omanikul peab olema voimalik keelata hilisema
tihenduse kaubamargi omanikul seda kaubamarki kasutada.

Seda jareldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et hilisema ihenduse kauba-
margi omanikul on maaruse artikli 9 I6ike 1 kohaselt samuti ainudigus.

Selles suhtes tuleb markida, et nagu Euroopa Komisjon oma seisukohta-
des vaitis, tuleb maaruse satete télgendamisel Iahtuda prioriteetsuse po6-
himottest, mille kohaselt varasem iihenduse kaubamark on hilisemate
tihenduse kaubamarkide suhtes prioriteetne (vt analoogia alusel eespool
viidatud kohtuotsus Celaya Emparanza y Galdos Internacional,
punkt 39).

Eelkdige maaruse artikli 8 I6ikest 1 ja artikli 53 I6ikest 1 tuleneb nimelt,
et kahe kaubamargi vastandumise korral eeldatakse, et esimesena re-
gistreeritud kaubamark vastas ihenduse 6iguskaitse saamiseks vajali-
kele tingimustele enne teisena registreeritud kaubamarki.

Lisaks tuleb tagasi liikata FCIPPR-i argumendid, mille kohaselt {ihen-
duse kaubamarkide registreerimise menetluse tunnused nouavad, et kui
selle menetluse tulemusel kaubamark registreeritakse, annab kauba-
mark selle omanikule kasutusodiguse, mille saab vaidlustada liksnes {iht-
lustamisametile kehtetuks tunnistamise ndude esitamisega voi kauba-
margist tulenevate diguste rikkumise hagi menetluses vastuhagi esita-
misega.

Vastab toele, et iihenduse kaubamarkide registreerimise menetlus, mis
on kehtestatud maaruse artiklites 36—45, holmab sisulist analiiiisi, mille
eesmark on enne registreerimist kindlaks teha, kas iihenduse kauba-
mark vastab oiguskaitse saamise tingimustele.

Selles menetluses on lisaks ette ndhtud avaldamise staadium, milles kol-
mandad isikud voivad esitada tGihtlustamisametile kirjalikke vastuvaiteid,
milles selgitatakse, millistel pdhjustel ei tohiks kaubamarki ex officio re-
gistreerida, ning samuti varasemate kaubamarkide omanikele véimalus
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44,

45.

46.

47.

48.

esitada kolme kuu jooksul parast Gihenduse kaubamargi taotluse avalda-
mist vastulause kaubamargi registreerimisele, tuginedes eelkdige maa-
ruse artiklis 8 satestatud suhtelistele keeldumispdhjustele.

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 32 ja 42 markis, ei ole need
asjaolud siiski maaravad.

Esiteks tuleb tddeda, et vaatamata iihenduse kaubamarkide registreeri-
mise menetlusega antud tagatistele ei saa taielikult valistada, et lihen-
duse kaubamargina registreeritakse tahis, mis voib kahjustada varase-
mat ihenduse kaubamarki.

Nii voib juhtuda eelkdige siis, kui varasema tihenduse kaubamargi oma-
nik ei ole maaruse artikli 41 alusel vastulauset esitanud voi kui ihtlusta-
misamet ei vaadanud vastulauset sisuliselt |abi, kuna ei olnud jargitud
artikli 41 Ioikes 3 kehtestatud menetlusnoudeid, nagu see pohikohtuas-
jas toimuski.

Teiseks on Euroopa Kohus seoses noukogu 12. detsembri 2001. aasta
maarusega (EU) nr 6/2002 iihenduse disainilahenduse kohta (EUT 2002,
L 3,1k 1; ELT erivéljaanne 13/27, Ik 142) juba leidnud, et disainilahendu-
sest tulenevate diguste rikkumise hagid ja kehtetuks tunnistamise taot-
lused erinevad oma eseme ja tagajargede poolest, mistottu varasema
tihenduse registreeritud disainilahenduse omaniku véimalus esitada di-
sainilahendusest tulenevate diguste rikkumise hagi hilisema {ihenduse
registreeritud disainilahenduse omaniku vastu ei muuda moéttetuks tiht-
lustamisametile viimase disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taot-
luse esitamist (eespool viidatud kohtuotsus Celaya Emparanza y Galdos
Internacional, punkt 50).

See jareldus on iihenduse kaubamarkidele mutatis mutandis iilekantav,
mistottu tuleb asuda seisukohale, et varasema lihenduse kaubamargi
omaniku véimalus esitada kaubamargist tulenevate Giguste rikkumise
hagi hilisema ihenduse kaubamargi omaniku vastu ei muuda mottetuks
Uhtlustamisametile kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist ega ka
eelneva kontrolli mehhanisme, mis on kasutatavad lihenduse kaubamar-
kide registreerimise menetluses.
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49.

50.

51.

52.

53.

Lisaks tuleb rohutada vajadust séilitada kaubamargi peamine lilesanne,
milleks on tagada tarbijatele kauba paritolu (12. novembri 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, Ik I-10273,
punkt 51).

Selles suhtes on Euroopa Kohus juba korduvalt leidnud, et maaruse ar-
tikli 9 Ioikes 1 ette ndhtud ainudiguse eesmark on anda kaubamargi oma-
nikule voimalus kaitsta oma erihuve kaubamargi omanikuna, see tahen-
dab tagada, et kaubamark saaks tdita oma lilesandeid (vt 23. martsi
2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-236/08—C-238/08: Google
France ja Google, EKL 2010, lk I-2417, punkt 75 ja seal viidatud koh-
tupraktika).

Nagu aga kohtujurist oma ettepaneku punktides 43 ja 44 markis, norges-
taks see, kui varasema tihenduse kaubamargi omanik peaks kolmanda
isiku poolt tema kaubamargi lilesandeid kahjustava tahise kasutamise
takistamiseks ootama kolmandale isikule kuuluva hilisema tihenduse
kaubamargi kehtetuks tunnistamist, maaruse artikli 9 16ikega 1 talle ta-
gatud diguskaitset oluliselt.

Eespool toodut silmas pidades tuleb esitatud kiisimusele vastata, et
maaruse artikli 9 16iget 1 tuleb tdlgendada nii, et Gihenduse kaubamargi
omaniku ainudigus takistada kdikidel kolmandatel isikutel kasutada kau-
bandustegevuse kaigus tema kaubamargiga identseid voi sarnaseid ta-
hiseid hdlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem tihenduse kauba-
mark, ilma et viimati nimetatud kaubamark peaks enne olema kehtetuks
tunnistatud.

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, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsus-
tab:
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Noukogu 26. veebruari 2009. aasta maaruse (EU) nr 207/2009 ithenduse
kaubamargi kohta artikli 9 16iget 1 tuleb tolgendada nii, et iihenduse kau-
bamargi omaniku ainuodigus takistada koikidel kolmandatel isikutel ka-
sutada kaubandustegevuse kaigus tema kaubamargiga identseid voi
sarnaseid tahiseid holmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem
ithenduse kaubamark, ilma et viimati nimetatud kaubamark peaks enne
olema kehtetuks tunnistatud.

Allkirjad
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