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Kéesolev kogumik koondab endas kaubamérgi kasutamise kohustust késitlevaid
lahendeid ning on suunatud eelk&ige registreeritud kaubamargi omanikule, kelle-
le pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus lahtunud kaubamargi kasutamise
kohustuse nduet kasitlevate vaidluste lahendamisel.

Kogumik koosneb seitsmest lahendist, millest kolm Euroopa Kohtule esitatud
eelotsuse taotlust kasitlevad ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktii-
vi 89/104/EMU artikli 10 tSlgendamist, ning neli lahendit kasitlevad ndukogu
20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 ja ndukogu 26. veebruari 2009.
aasta maaruse nr 207/2009 artikli 15 t6lgendamist. Viimase kiimne aasta oluli-
semates kasutamist kasitlevates otsustes on kohus selgitanud, millistel tingimus-
tel vBib lugeda kaubamérgi kasutamise kohustuse ndude kaubamérgiomaniku
poolt taidetuks. Otsustes on analliusitud kasutamise kohustuse territoriaalsuse ja
ajalise kestuse kiisimust, samuti on kohus hinnanud, kas kaubamargi kasutamine
muudel kui arilistel eesmarkidel on kaubamargi tegelik kasutamine ning millistel
juhtudel saab lugeda kaubamérgi kasutamise ndude tdidetuks, kui kaubamérki on
kasutatud registreeringus toodust erineval kujul v8i kombinatsioonis teise regist-
reeritud kaubamargiga.

Hinnates Gihenduse kaubamargi kasutamise kohustust territoriaalsest aspektist, on
Euroopa Kohus otsuses C-149/11 (Leno Merken BV ja Hagelkruis Beheer BV)
markinud, et selle hindamisel, kas kaubamérk on ,,ithenduses tegelikult kasutuse-
le voetud”, tuleb jétta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse votmata. Kau-
bamarki ,,kasutatakse tegelikult” mairuse nr 207/2009 artikli 15 I8ike 1 tdhendu-
ses, kui seda kasutatakse koosk6las kaubamargi peamise Ulesandega ning ees-
margiga luua vdi sdilitada Euroopa Liidus turuosa selle kaubamargiga hdlmatud
kaupadele voi teenustele.

Kohtuasjas C-416/04 P The Sunrider Corp. versus Siseturu Uhtlustamise Amet
(kaubamargid ja toostusdisainilahendused) (OHIM), EKL 2006 on kohus kinni-
tanud, et , kaubamirgi tegeliku kasutamisega” on tegemist juhul, kui kaubamarki
kasutatakse vastavalt tema pdhifunktsioonile, milleks on kaubamérgiga kaitstud
kaupade v0i teenuste paritolu tagamine eesméargiga luua turg neile kaupadele ja
teenustele vdi sdilitada seda. Lisaks on kohus selgitanud, et a priori ei ole vbima-
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lik abstraktselt kindlaks teha, millist kvantitatiivset piiri tuleks jargida, et teha
kindlaks, kas kasutamine on tegelik vdi mitte. Kui kaubamérgi kasutamisel on
tegelik kaubanduslik eesmark, vdib isegi minimaalne kasutamine olla piisav
tegeliku kasutamise tuvastamiseks.

Kohtuasjas C-495/07 (Silberquelle GmbH ja Maselli-Strickmode GmbH) analuiti-
sitakse, kas kaubamargi pelgalt turunduslikul eesmérgil kasutamine, kui sellega
ei kaasne kaubamargi kasutamist vastvalt tema funktsioonile, vdimaldab tdita
kaubamargi kasutamise kohustuse nduet. Kohus leidis, et sellisel juhul, kui kau-
bamérki ei kasutata kooskolas tema pdhifunktsiooniga, ei ole tegemist kauba-
margi kasutamisega.

Kohtuasjas C-442/07 (Verein Radetzky-Orden ja Bundesvereinigung Kame-
radschaft ,,Feldmarschall Radetzky”) analiiiisitakse, kas kaubamérki on iihe ette-
vOtja kaupade ja teenuste eristamiseks teiste ettevdtja omadest (tegelikult) kasu-
tatud juhul, kui seda kasutab mittetulundusiihing oma drituste kuulutustel, doku-
mentidel ja reklaammaterjalil ning kui Ghingu liikmed kannavad vastavat kau-
bamérki kujutavaid rinnamérke annetuste kogumisel ja jagamisel. Euroopa Ko-
hus leidis, et kaubamadrki kasutatakse tegelikult, kui mittetulundusiihing kasutab
seda suhtlemisel avalikkusega drituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaam-
materjalil ning kui Ohingu liikmed kannavad vastavat kaubamarki kujutavaid
rinnamarke annetuste kogumisel ja jagamisel.

Kohtuasjas C-12/12 (Colloseum Holding AG ja Levi Strauss & Co.) analliusitak-
se moiste ,,kaubamérgi tegelik kasutamine® kohtupoolset tdlgendamist olukorras,
kus registreeritud kaubamarki kasutatakse teises mitmeosalises kaubamargis selle
lihe osana, vdi kombinatsioonis teise kaubamargiga. Registreeritud kaubamark,
mida kasutatakse tksnes mitmeosalise kaubamdrgi osana vdi kombinatsioonis
mdne teise kaubamérgiga, peab olema jatkuvalt tajutav asjaomase kauba kauban-
dusliku péritolu tdhisena selleks, et see kasutamine vastaks mdistele ,tegelik
kasutamine* mééruse nr 40/94 artikli 15 I8ike 1 tdhenduses. P6hjendustest lahtu-
des on Euroopa Kohus otsustanud, et kaubamérgi tegeliku kasutamise tingimus
ndukogu 20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 ihenduse kaubamérgi
kohta artikli 15 I8ike 1 tahenduses v@ib olla taidetud, kui registreeritud kauba-
marki, mis on omandanud eristusvéime teise mitmeosalise kaubamargi — mille
liks osa ta on — kasutamise kéigus, kasutatakse tiksnes selles teises mitmeosalises
kaubamargis vBi kui seda kasutatakse (iksnes koos teise kaubamargiga ja lisaks
on molemad kaubamargid kombinatsioonina kaubamérgina registreeritud.
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Kohtuasjas C-252/12 (Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV,
Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd ja Asda Sto-
res Ltd) analliisitakse, kas henduse kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus
ndukogu 26. veebruari 2009. aasta maaruse nr 207/2009 artikli 15 (edaspidi maa-
rus) 18ike 1 ja artikli 51 16ike 1 punkti a téhenduses on téidetud siis, kui Ghenduse
kujutismérki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ihenduse sBnamargi-
ga ja lisaks on ka nende kahe kaubamérgi kombinatsioon registreeritud ihenduse
kaubamargina. Euroopa Kohus leidis, et ,tegeliku kasutamise” tingimus nende
sétete tdhenduses voib olla taidetud, kui Ghenduse kujutismérki kasutatakse ainult
koos selle peale paigutatud Ghenduse sGnamérgiga, kusjuures see kombinatsioon
on omakorda registreeritud henduse kaubamadrgina, tingimusel et erinevused
selle kaubamérgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase
kaubamargi eristusvbimet selle registreeritud kujul.

Kohtuasjas C-553/11, (Bernhard Rintisch versus Klaus Eder) anallilisis kohus,
kas kaubamargi kasutamise kohustuse ndue on téidetud, kui kasutatud on (iksnes
kaubamargi eristusvdimelist osa, kuid kaubamark on registreeritud teistsugusel
kujul, sisaldades veel téiendavat eristusvbimetut elementi. Kohus leidis, et regist-
reeritud kaubamargi omanik v8ib kasutamise tGendamiseks tugineda kaubamérgi
kasutamisele kujul, mis erineb kaubamargi registreeritud kujust, ilma et nende
kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamérgi eristusvdimet, ja hooli-
mata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamérgina registreeri-
tud.
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EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)
19. detsember 2012

Uhenduse kaubaméirk — Maarus (EU) nr 207/2009 — Artikli 15 16ige 1 — Mdiste
,kaubamirgi tegelik kasutamine” — Kasutamise territoriaalne ulatus — Uhenduse

kaubamargi kasutamine tiheainsa liikmesriigi territooriumil — Piisavus

Kohtuasjas C-149/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Gerechtshof ’s-Gravenhage (Madal-
maad) 1. veebruari 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saa-
bus Euroopa Kohtusse 28. martsil 2011, menetluses

Leno Merken BV
Versus

Hagelkruis Beheer BV,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: kohtunik A. Rosas teise koja presidendi Gilesannetes, kohtunikud
U. Léhmus (ettekandja), A. O Caoimh, A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: E. Sharpston,
kohtusekretar: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 19. aprilli 2012. aasta kohtuistungil esi-
tatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Leno Merken BV, esindaja: advocaat D. M. Wille,

— Hagelkruis Beheer BV, esindaja: advocaat J. Spoor,

— Madalmaade valitsus, esindajad: C. Wissels ja C. Schillemans,
— Belgia valitsus, esindaja: J.-C. Halleux,

— Taani valitsus, esindaja: C. H. Vang,

— Saksamaa valitsus, esindaja: K. Petersen,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.
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— Prantsusmaa valitsus, esindaja: J. Gstalter,

— Ungari valitsus, esindajad: M. Ficsor, K. Szijjarto ja K. Molnar,

— Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Ossowski,

— Euroopa Komisjon, esindajad: T. van Rijn, F. W. Bulst ja F. Wilman,
olles 5. juuli 2012. aasta kohtuistungil &ra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus puudutab ndukogu 26. veebruari 2009. aasta méaaruse (EU)
nr 207/2009 Uhenduse kaubamérgi kohta (ELT L 78, Ik 1) artikli 15 16ike 1
tdlgendamist.

See taotlus esitati Leno Merken BV (edaspidi ,,Leno”) ja Hagelkruis Beheer
BV (edaspidi ,,Hagelkruis) vahelises kohtuvaidluses vastulause {ile, mille
Uhenduse kaubamérgi ONEL omanik Leno esitas Beneluxi kaubamérgi
OMEL registreerimisele Hagelkruisi poolt.

Oiguslik raamistik
Maérus nr 207/2009
Maaruse nr 207/2009 pbhjendustes 2—4, 6 ja 10 on Kirjas:

,(2) Kogu iihenduses on soovitatav edendada majandustegevuse harmooni-
list arengut ning pidevat ja tasakaalustatud laienemist sellise siseturu
véljakujundamise teel, mis toimib nduetekohaselt ja pakub siseriiklikel
turgudel valitsevate tingimustega samalaadseid tingimusi. Sellise turu
loomiseks ja selle Uhtsemaks muutmiseks ei piisa ainult kaupade ja
teenuste vaba liikumise takistuste kdrvaldamisest ja sellise korra loo-
misest, mis tagaks selle, et konkurentsi ei moonutata, vaid lisaks sellele
tuleb luua ka diguslikud tingimused, mis vBimaldavad ettev6tjatel ko-
handada oma tegevust Uhenduse tingimustega, olenemata sellest, kas
nad toodavad ja turustavad kaupu voi osutavad teenuseid. Selleks
peaks ettevotjate kasutuses olevate diguslike vahendite hulka kuuluma
ka kaubamaérgid, mis vdimaldavad samalaadsete vahenditega eristada
ettevGtjate tooteid ja teenuseid kogu Uhenduses, olenemata riigipiiri-
dest.
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(3) Kbonealuste henduse eesmarkide jargimiseks on seetdttu vajalik ette
néha Uhenduse kaubamaérgikorra loomine, mille kohaselt ettevdtted
vlivad Uhe menetlussiisteemiga saada thenduse kaubamérke, millele
antakse (htne kaitse ja mis kehtib kogu (ihenduse territooriumil. Niivii-
si sédtestatud Uhenduse kaubamargi htsuse pShimdtet tuleks kohalda-
da, kui kéesolevas méaruses ei ole satestatud teisiti.

(4) Kaubamarkide omanikele liikmesriikide digusnormidega antud digusi
iseloomustavat territoriaalset tGket ei saa kaotada 6igusnormide htlus-
tamisega. Ettevotjatele kasuliku piiramatu majandustegevuse avami-
seks kogu siseturul tuleks luua kaubamargid, mida reguleerivad Uhtsed
Uhenduse digusnormid, mis on vahetult kohaldatavad kdigis liikmesrii-
kides.

[.]

(6) Kaubamarke kasitlevad tGhenduse digusnormid ei asenda siiski kauba-
marke kasitlevaid liikmesriikide Gigusnorme. Ndue, mille kohaselt et-
tevotjad peaksid oma kaubamargid registreerima tihenduse kaubamar-
kidena, ei tundu olevat pOhjendatud. Siseriiklikud kaubamargid on
edaspidigi vajalikud nende ettevétjate jaoks, kes ei soovi oma kauba-
marki kaitsta (henduse tasandil.

[.]

(10) Uhenduse kaubamérkide kaitsmine v6i muude varem registreeritud
kaubamarkide kaitsmine nende vastu ei ole pdhjendatud, kui kauba-
maérke tegelikult ei kasutata.”

Selle maaruse artikli 1 I6ikes 2 on satestatud:

,,Uhenduse kaubamirk on iihtne. Selle mgju on tihetaoline kogu tihenduses:
seda saab registreerida, Ule anda vdi sellest loobuda, omanikult sellega seo-
tud Oigusi dra votta, selle kehtetuks tunnistada vdi selle kasutamist keelata
liksnes kogu Uhenduses. Nimetatud pdhimdtet kohaldatakse, kui k&esolevas
madruses ei ole sdtestatud teisiti.”

Nimetatud maaruse artiklis 15 ,,Uhenduse kaubamirkide kasutamine” on
ette néhtud:

»1. Kui omanik ei ole uhenduse kaubamérki viie aasta jooksul pérast re-
gistreerimist Ghenduses tegelikult kasutusele votnud kaupade v@i teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud, voi kui selle kasutamine on Kat-
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kematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kauba-
margi suhtes kéesoleva méaarusega ette nahtud sanktsioone, valja arvatud
juhul, kui kasutamata jatmine on pdhjendatud.

Kasutamisena esimese 18igu tdhenduses kasitatakse ka jargmist:

a) Uhenduse kaubamérgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud ku-
just selliste elementide poolest, mis ei muuda margi eristusvdimet;

b) Uhenduse kaubamargi kinnitamine kaupadele vdi nende pakendile
Uhenduses ainult ekspordi otstarbel.

2. Uhenduse kaubamirgi kasutamist omaniku ndusolekul kasitatakse
kaubamairgi kasutamisena selle omaniku poolt.”

Sama madruse artikli 42 ,,Vastulause menetlemine” 1diked 2 ja 3 on sGnasta-
tud jargmiselt:

,»2. Taotleja ndudmisel peab vastulause esitanud varasema (henduse kau-
bamdrgi omanik tdendama, et varasemat iihenduse kaubamérki on Ghendu-
ses tegelikult kasutatud kaupade vdi teenuste puhul, mille jaoks see on re-
gistreeritud, viie aasta jooksul enne Uhenduse kaubamaérgi taotluse avalda-
mist ning et see on vastulause aluseks vdi et mittekasutamine on digustatud,
tingimusel et varasem Uhenduse kaubamérk on selleks kuupdevaks olnud
registreeritud vahemalt viis aastat. Selliste tdendite puudumise korral llika-
takse vastulause tagasi. [...].

3. Ldiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 18ike 2 punktis a osutatud varasema-
te siseriiklike kaubamaérkide suhtes, asendades kasutuse tihenduses kasutu-
sega litkmesriigis, kus varasem kaubamirk on kaitstud.”

Madruse nr 207/2009 artikli 51 ,, Tiihistamise pShjused” 16ike 1 punktis a on
sétestatud:

,,Uhenduse kaubamirgi omaniku digused kuulutatakse tiihistatuks [Siseturu
Uhtlustamise Ametile (kaubamérgid ja toostusdisainilahendused); edaspidi
»ihtlustamisamet™] esitatud taotluse vdi rikkumise suhtes algatatud menet-
luses esitatud vastuhagi pohjal, kui:

a) kaubamarki ei ole tGihenduses viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud
kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasu-
tamata jatmisel ei ole mdistlikke pShjendusi; [...]”

Selle maaruse artikli 112 s6nastuse kohaselt:

11
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10.

12

1. Uhenduse kaubamargi taotleja v6i omanik vdib teha avalduse muuta
oma Uhenduse kaubamargi taotlus v@i thenduse kaubamérk siseriikliku
kaubamargi taotluseks:

a) sel madral, kui Ghenduse kaubamargi taotlus liikatakse tagasi, vOetakse
tagasi vOi loetakse tagasivoetuks;

b) sel méaral, kui Ghenduse kaubamark kaotab kehtivuse.
2. Muutmist ei toimu:

a) kui Uhenduse kaubamérgi omaniku digused on tihistatud margi kasu-
tamata jatmise t6ttu ning kui lilkmesriigis, kus muutmist taotletakse, ei
ole Ghenduse kaubamarki kasutatud sel viisil, mida kdnealuse liikmes-
riigi diguse kohaselt peetakse tegelikuks kasutamiseks;

L]
Direktiiv 2008/95/EU

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22.oktoobri 2008.aasta direktiivi
2008/95/EU kaubamaérke kasitlevate liikmesriikide digusaktide htlustamise
kohta (ELT L 299, Ik 25) pdhjenduses 2 on kirjas:

,,JEnne [ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese] direktiivi 89/104/EMU
[kaubamérke kasitlevate liikmesriikide 6igusaktide Uhtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 92)] jéustumist sisalda-
sid liikmesriikides kohaldatud kaubamérke kasitlevad digusaktid erinevusi,
mis vdisid takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust
ning moonutada konkurentsi Uhisturul. Seepdrast oli siseturu rajamist ja
toimimist silmas pidades vaja litkmesriikide digusaktid iihtlustada.”

Selle direktiivi artikli 10 10ikes 1 on satestatud:

,,Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pérast registreerimismenetluse 18pe-
tamise kuupdeva liikmesriigis kaubamarki tegelikult kasutusele votnud kau-
pade vGi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, v3i kui selle kasu-
tamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis
rakendatakse kaubamérgi suhtes kdesoleva direktiiviga ette nahtud karistusi,
vélja arvatud juhul, kui kasutamatajatmisel on mdistlikud p&hjused.

L]
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15.

Intellektuaalomandi Beneluxi konventsioon

Haagis 25. veebruaril 2005 allkirjastatud Intellektuaalomandi (kaubaméargid
ja toostusdisainilahendused) Beneluxi konventsiooni (alates 1. veebrua-
rist 2007 kehtivas redaktsioonis; edaspidi ,,Beneluxi konventsioon”) ees-
mark on muu hulgas koondada slistemaatiliselt ja labipaistvalt tihte digus-
akti Uhtsed seadused, millega vbetakse lle direktiiviga 2008/95 tuhistatud ja
asendatud esimene direktiiv 89/104.

Beneluxi konventsiooni artikkel 2.3 on sGnastatud jargmiselt:

»Registreerimistaotluse prioriteedi hindamisel voetakse arvesse taotluse esi-
tamise hetkel olemasolevad ja digusvaidluse hetkel kehtivad digused, mille
aluseks on:

a) identsed kaubamargid, mille registreerimist on taotletud identsete kau-
pade vOi teenuste jaoks;

b) identsed vGi sarnased kaubamérgid, mille registreerimist on taotletud
identsete vdi sarnaste kaupade vdi teenuste jaoks, juhul kui avalikkuse
seisukohast on olemas segiajamise t6endosus ja sealhulgas varasema
kaubamargiga seostamise oht;

[...]"
Beneluxi konventsiooni artikli 2.14 I6ikes 1 on satestatud:

»Varasema kaubamérgi registreerimistaotluse esitaja voi omanik voib kahe
kuu jooksul alates kaubamargi taotluse avaldamisele jargneva kuu esimesest
péevast esitada ametile Kirjaliku vastulause niisuguse kaubamargi registree-
rimisele, mille

a) prioriteedikuupéev on hilisem vastavalt artikli 2.3 punktide a ja b séte-
tele, voi
[...]"

Vastavalt Beneluxi konventsiooni artiklile 2.45 ,,[k]ohaldatakse artiklit 2.3
ja artikli 2.28 kolmanda 18igu punkti a juhul, kui registreerimise aluseks on
varem esitatud ithenduse kaubamargi registreerimistaotlus”.

Beneluxi konventsiooni artiklis 2.46 on ette néhtud:

,HArtiklit 2.3 ja artikli 2.28 kolmanda 18igu punkti a kohaldatakse ihenduse
kaubamarkidele, mille kohta on Beneluxi territooriumil vastavalt thenduse
kaubamargiméérusele nduetekohaselt esitatud vanemusndue, isegi kui va-

13
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nemusndude aluseks on Beneluxi v8i rahvusvahelise registreeringu vaba-
tahtlik kustutamine v&i kehtivuse 16ppemine”.

P6hikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Hagelkruis esitas 27. juulil 2009 Office Benelux de la Propriété intellectuel-
le’ile (marques, dessins ou modeles) (Beneluxi Intellektuaalomandi Amet,
edaspidi ,,OBPI”) taotluse registreerida Beneluxi kaubaméirgina sdnamérk
OMEL 15. juuni 1957. aasta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja
teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti 1&bi vaa-
datud ja parandatud kujul) (edaspidi ,,Nizza kokkulepe™) klassi 35 kuuluvate
teenuste (reklaam ja migiedendus; ettevotte haldus; kontoriteenused; ari-
juhtimine; turundus), klassi 41 kuuluvate teenuste (valjabpe; kursused ja
koolitused; seminaride ja messide korraldamine) ning Kklassi 45 kuuluvate
teenuste (juriidilised teenused) jaoks.

Lenole kuulub dhenduse sGnamérk ONEL, mille taotlus esitati 19. mértsil
2002 ja mis registreeriti 2. oktoobril 2003 Nizza kokkulepe klassidesse 35,
41 ja 42 kuuluvate teenuste tahistamiseks.

Tuginedes Beneluxi konventsiooni artikli 2.14 16ikele 1 koostoimes artik-
li 2.3 punktiga a vdi b esitas Leno 18. augustil 2009 vastulause Hagelkruisi
taotlusele registreerida kaubamark OMEL. Hagelkruis vastas sellele vastu-
lausele ndudega, et esitataks tdendid Ghenduse kaubamargi kasutamise koh-
ta.

OBPI liikkas 15. jaanuari 2010. aasta otsusega vastulause tagasi pdhjusel, et
Leno ei olnud tGendanud, et on oma kaubamarki ONEL tegelikult kasutanud
vaidlustatud registreerimistaotluse avaldamise kuupdevale eelnenud viie
aasta jooksul. Leno esitas selle otsuse peale hagi Gerechts-
hof ’s-Gravenhagele.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sénul on pooled tihel meelel selles, et kaks
kaubamarki on sarnased ning et need on registreeritud identsete vdi sarnaste
teenuste jaoks, ning ndustuvad, et kaubamargi OMEL kasutamine v6ib ava-
likkuse jaoks kaasa tuua segiajamise tdendosuse Beneluxi konventsiooni ar-
tikli 2.3 punkti b tdhenduses. Samas lahevad nende arvamused lahku mdiste
,tegelik kasutamine” osas méiruse nr 207/2009 artikli 15 tdhenduses ja eriti
sellise kasutamise puhul nutava territoriaalse ulatuse osas.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu selgitustest ilmneb, et kuigi on tuvastatud,
et Leno on téendanud, et ta on varasemat kaubaméarki ONEL asjaomase aja-
vahemiku jooksul Madalmaades tegelikult kasutanud, ei ole ta esitanud
téendeid selle kaubamargi kasutamise kohta mujal ihenduses.
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See kohus tuletab meelde, et Euroopa Kohtu praktikast (vt 11. martsi
2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, Ik 1-2439,
punkt 43, ja 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2006, Ik 1-4237, punktid 66, 7073 ja 76,
ning 27. jaanuari 2004. aasta maarus kohtuasjas C-259/02: La Mer Techno-
logy, EKL 2004, Ik I-1159, punkt 27) tuleneb, et ,tegelik kasutamine” on
liidu Giguse autonoomne mdiste, et niisuguse kasutamise territoriaalne ula-
tus on ainult Uks asjaoludest, mida arvestades tuleb hinnata, kas varasemat
kaubamérki on voi ei ole ,,tegelikult kasutatud” seoses kaupade voi teenus-
tega, mille jaoks see on registreeritud, ning et selle kaubamargi kasutamine
Uihesainsas liitkmesriigis ei anna tingimata alust jareldada, et tegemist ei saa
olla ,tegeliku kasutamisega” iihenduses.

Sellele vaatamata soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, milline
tahtsus on ndukogu 20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 (ihen-
duse kaubamargi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01,
Ik 146) vastuvdtmisel Euroopa Liidu ndukogu istungi protokolli kantud
thisdeklaratsioonil nr 10 méé&ruse nr 40/94 artikli 15 kohta (avaldatud Jour-
nal officiel de ’OHMT’is, 1996, Ik 613; edaspidi ,,iihisdeklaratsioon”), mille
sonastuse kohaselt ,,ndukogu ja komisjon leiavad, et tegelik kasutamine
Uihesainsas riigis artikli 15 tdhenduses kujutab endast tegelikku kasutamist
ithenduses”.

Neil asjaoludel otsustas Gerechtshof ’s-Gravenhage menetluse peatada ja
esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kisimused.

1. Kas [madruse nr 207/2009] artikli 15 IGiget 1 tuleb tdlgendada selliselt,
et Ghenduse kaubamargi tegelikuks kasutamiseks piisab kaubamargi kasu-
tamisest Uhesainsas liikmesriigis, kui kdnealust kasutamist — kui tegemist
oleks siseriikliku kaubamérgiga — késitatakse asjaomases liikmesriigis tege-
liku kasutamisena [(vt Uhisdeklaratsioon nr 10 [madruse nr 40/94] artikli 15
kohta ja Uhtlustamisameti vastulausemenetluse suunised)]?

2. Kui vastus esimesele kiisimusele on eitav, kas siis ei ole thelgi juhul
vOimalik kasitada Uhenduse kaubamérgi kasutamist Uhesainsas liikmesriigis
tegeliku kasutamisena Uhenduses [méaaruse nr 207/2009] artikli 15 I8ike 1
tdhenduses?

3. Kui thenduse kaubamadrgi kasutamist Uhesainsas liikmesriigis ei ole
thelgi juhul véimalik kasitada tegeliku kasutamisena thenduses, siis milli-
seid kriteeriume tuleb seoses ihenduse kaubamargi kasutamise territoriaalse
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ulatusega kohaldada — lisaks muudele teguritele —, et hinnata, kas on tege-
mist tegeliku kasutamisega tihenduses?

4. Voi tuleb alternatiivselt eespool toodule tblgendada [méaaruse
nr 207/2009] artiklit 15 selliselt, et (ihenduses tegeliku kasutamise hindami-
sel jéetakse erinevate liikmesriikide territooriumi piirid téielikult arvesse
votmata [ja ldhtutakse niiteks turuosadest (tooteturg / geograafiline turg)]?”

Eelotsuse kiisimuste analliiis

Esitatud kisimustega, mida tuleb analttsida koos, soovib eelotsusetaotluse
esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas méadruse nr 207/2009 artikli 15
I6iget 1 tuleb tblgendada nii, et (henduse kaubamérgi tegelik kasutamine
Uhesainsas liikmesriigis on piisav, et oleks téidetud ndue, et kaubamérk
peab olema ,,iihenduses tegelikult kasutusele voetud” selle sitte tdhenduses,
vOi tuleb selle ndude taitmise kontrollimisel jatta liilkmesriikide territooriu-
mide piirid arvesse votmata.

Sissejuhatuseks tuleb meelde tuletada, et kaubamérkide kaitset Euroopa
Liidus iseloomustab mitme Kaitsesiisteemi kooseksisteerimine. Uhelt poolt
on direktiivi 2008/95 eesmark johtuvalt selle pdhjendusest 2 liikmesriikide
kaubamarke kasitlevate Gigusaktide Uhtlustamine selleks, et kdrvaldada
olemasolevad erinevused, mis vdivad takistada kaupade vaba liikumist ja
teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi Ghisturul (vt selle
kohta 22. martsi 2012. aasta otsus kohtuasjas C-190/10: GENESIS, punk-
tid 30 ja 31).

Teiselt poolt on maaruse nr 207/2009 eesmark nahtuvalt selle p&hjendu-
sest 3 Uhenduse sellise kaubamargikorra loomine, mille kohaselt kaubamar-
kidele antakse Uihtne kaitse ja need kehtivad kogu liidu territooriumil (vt sel-
le kohta 12. aprilli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-235/09: DHL Express
France, EKL 2011, Ik 1-2801, punkt 41, ja eespool viidatud kohtuotsus GE-
NESIS, punkt 35).

Euroopa Kohus on mdistet ,.tegelik kasutamine™ juba tdlgendanud seoses
siseriiklike kaubamérkide tegeliku kasutamisega eespool viidatud kohtuot-
sustes Ansul ja Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, ning samuti ees-
pool viidatud kohtumé&aruses La Mer Technology, leides, et tegemist on lii-
du 6iguse autonoomse mdistega, mida tuleb t6lgendada thetaoliselt.

Sellest kohtupraktikast tuleneb, et kaubamargi ,.tegeliku kasutamisega” on
tegemist juhul, kui kaubamarki kasutatakse vastavalt selle peamisele ules-
andele, milleks on kaubamargiga kaitstud kaupade v@i teenuste paritolu ta-
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gamine, eesmadrgiga luua vdi séilitada turg neile kaupadele ja teenustele,
ning tegelikuks kasutamiseks ei loeta iksnes stimboolse iseloomuga kasu-
tamist, mille ainus eesmérk on kaubamaérgist tulenevate Giguste sailitamine.
Kaubamargi tegelikku kasutamist hinnates peab tuginema kdigile faktidele
ja asjaoludele, mille abil on v6imalik kindlaks teha, kas kaubamargi kau-
banduslik kasutamine on tegelik. Need faktid ja asjaolud on eelkdige kasu-
tamine, mida vastavas majandussektoris vdib pidada p6hjendatuks kauba-
margiga Kaitstud kaupade vOi teenuste jaoks turuosa séilitamiseks voi loo-
miseks, kaupade vGi teenuste olemus, turu tunnusjooned ning kaubamargi
kasutamise ulatus ja sagedus (eespool viidatud kohtuotsused Ansul,
punkt 43, ja Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 70, ning ees-
pool viidatud kohtuméadarus La Mer Technology, punkt 27).

Euroopa Kohus on ka mérkinud, et kasutamise territoriaalne ulatus on ainult
Uks tegur paljudest, mida tuleb arvesse votta selle hindamisel, kas kasuta-
mine on Vi ei ole tegelik (vt eespool viidatud kohtuotsus Sunrider vs. Sise-
turu Uhtlustamise Amet, punkt 76).

See tblgendus on analoogia alusel kohaldatav thenduse kaubamérkidele,
kuna direktiiv 2008/95 ja maarus nr 207/2009 taotlevad kaubamargi tege-
likku kasutamist ndudes sama eesmarki.

Nimelt ilmneb nii kbnealuse direktiivi p&hjendusest 9 kui ka nimetatud
madruse pdhjendusest 10, et liidu seadusandja on soovinud siduda vastavalt
siseriikliku ja thenduse kaubamérgiga kaasnevate Giguste sdilimise selle
kaubamargi tegeliku kasutamise tingimusega. Nagu markis kohtujurist oma
ettepaneku punktides 30 ja 32, vBib kaubamark, mida ei kasutata, parssida
konkurentsi, piirates nende tahiste ringi, mida teised saavad kaubamérgina
registreerida, ning jattes konkurendid ilma vGimalusest kasutada seda voi
sellega sarnast kaubamarki niisuguste kaupade voi teenuste siseturule too-
misel, mis on identsed v&i sarnased nendega, mis on hdlmatud asjaomase
kaubamérgiga. Jarelikult toob ka thenduse kaubamérgi kasutamata jatmine
kaasa kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse piiramise ohu.

Kéesoleva kohtuotsuse punktis 29 meenutatud Kkohtupraktika analoogia
alusel Uhenduse kaubamarkidele kohaldamisel tuleb siiski arvestada sise-
riiklikele kaubamarkidele antava kaitse ja Uhenduse kaubamérkidele antava
kaitse territoriaalse ulatuse erinevust, mis tuleneb tegeliku kasutamise nbuet
sisaldavate satete sGnastusest, mida kohaldatakse vastavalt mlemat tliupi
kaubamarkidele.

Nii on Uhelt poolt satestatud méaaruse nr 207/2009 artikli 15 I6ikes 1, et
»|k]ui omanik ei ole ithenduse kaubamairki viie aasta jooksul parast regist-
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reerimist Ghenduses tegelikult kasutusele vdtnud kaupade voi teenuste pu-
hul, mille jaoks see on registreeritud, vdi kui selle kasutamine on katkematu
viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamargi
suhtes k&esoleva médarusega ette nahtud sanktsioone, vélja arvatud juhul, kui
kasutamata jatmine on pShjendatud”. Teiselt poolt on direktiivi 2008/95 ar-
tiklis 10 kirjas sisuliselt sama reegel siseriiklike kaubamérkide kohta, mis
néeb ette, et kaubamirk peab olema tegelikult kasutusele v&etud ,,[asjaoma-
ses] litkmesriigis”.

Lisaks rohutab seda ,tegeliku kasutamise” territoriaalse ulatuse erinevust
neis kaubamargikordades maaruse nr 207/2009 artikli 42 16ige 3. Selles sét-
tes on ette ndhtud, et sama artikli I6ikes 2 kehtestatud norm, mille kohaselt
vastulause esitamise korral voib Uhenduse kaubamargi taotleja nduda tGen-
deid selle kohta, et varasemat (ihenduse kaubamarki on ihenduses tegelikult
kasutatud, on kohaldatav ka varasematele siseriiklikele kaubamarkidele,
,asendades kasutuse ithenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kau-
bamark on kaitstud”.

Sellele vaatamata tuleb mérkida, et tulenevalt kdesoleva kohtuotsuse punk-
tis 30 meenutatud kohtupraktikast ei ole kasutamise territoriaalse ulatuse
puhul tegemist tegelikust kasutamisest eraldiseisva kriteeriumiga, vaid selle
kasutamise Uhe koostisosaga, mida igakiilgne analiitis peab h6lmama ja mi-
da tuleb uurida samaaegselt teiste kasutamist iseloomustavate asjaoludega.
Selles osas on sona ,,ithenduses” eesmirk tédpsustada geograafiline turg, mil-
le suhtes tuleb teostada mis tahes analiiiis ihenduse kaubamérgi tegeliku ka-
sutamise kohta.

Esitatud kisimustele vastamiseks tuleb seetdttu kindlaks teha, mida hdlmab
viljend ,,iihenduses tegelikult kasutusele vdtnud” méiruse nr 207/2009 ar-
tikli 15 16ike 1 tahenduses.

Selle satte sdnastus ei sisalda mingit viidet liikmesriikide territooriumidele.
Seevastu ilmneb sellest selgelt, et kaubamérki peab kasutatama ihenduses,
mis teisisdnu tahendab, et selle kaubamérgi kasutamist kolmandates riikides
ei saa arvesse votta.

Kuna maéruse nr 207/2009 artikli 15 18ikes 1 muud tapsustused puuduvad,
siis tuleb l&htuda nii selle sétte kontekstist kui ka asjaomase regulatsiooniga
loodud siisteemist ja sellega taotletavatest eesmarkidest.

Seoses maadrusega nr 207/2009 taotletavate eesmarkidega ilmneb selle pdh-
jendustest 2, 4 ja 6, et madruse eesmark on kdrvaldada kaubamarkide oma-
nikele liikmesriikide 6igusnormidega antavate diguste territoriaalne tbke
selliselt, et ettevotjatel oleks vdimalik oma majandustegevust kohandada
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Uhenduse mastaapidele ja sellega takistamatult tegeleda. Nii v@imaldab
tihenduse kaubamark selle omanikul oma kaupu voi teenuseid kogu Gihendu-
ses riigipiire arvestamata (htemoodi identifitseerida. Seevastu ettevdtjad,
kes ei soovi oma kaubamérki Ghenduse tasandil kaitsta, vBivad otsustada si-
seriiklike kaubamarkide kasutamise kasuks, ilma et nad oleksid kohustatud
registreerima oma kaubamérke ihenduse kaubamarkidena.

Nende eesmarkide saavutamiseks on liidu seadusandja nédinud ette maéruse
nr 207/2009 artikli 1 16ikes 2, koostoimes sama maaruse pdhjendusega 3, et
uhenduse kaubamdrk on Uhtne, mis tdhendab, et sellele antav kaitse ja selle
mdju on tihetaoline kogu tihenduse territooriumil. Uldjuhul saab seda regist-
reerida, Ule anda vdi sellest loobuda, omanikult sellega seotud Gigusi &ra
votta, selle kehtetuks tunnistada vdi selle kasutamist keelata liksnes kogu
uhenduses.

Né&htuvalt selle madruse pdhjendusest 2 on tihenduse kaubamargisisteemi
eesmark seega pakkuda Ghenduse siseturul samalaadseid tingimusi kui need,
mis valitsevad siseriiklikel turgudel. Kui selles kontekstis asuda seisukoha-
le, et Ghenduse kaubamargististeemi raames tuleb omistada eriline tdhendus
liikmesriikide territooriumidele, siis see takistaks k&esoleva kohtuotsuse
punktis 40 nimetatud eesmarkide saavutamist ja kahjustaks ihenduse kau-
bamérgi Uhtsust.

Madruse nr 207/2009 sustemaatilisest analtitisist ilmneb kll, et méned selle
sétted viitavad oma sdnastuses Uhe v8i mitme liikmesriigi territooriumile.
Sellele vaatamata tuleb mérkida, et niisugused viited on tehtud eelkdige si-
seriiklike kaubamarkide kontekstis kas sétetes, mis puudutavad henduse
kaubamargiga seotud hagide kohtualluvust ja menetluskorda, vdi rahvusva-
helist registreerimist puudutavates normides, samas kui viljendit ,,ithendu-
ses” kasutatakse peamiselt seoses tihenduse kaubamargiga antavate diguste-

ga.

Eelnevatest kaalutlustest ilmneb, et selle hindamisel, kas kaubaméark on
,ihenduses tegelikult kasutusele voetud” méédruse nr 207/2009 artikli 15
I6ike 1 tdhenduses, tuleb jatta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse
vitmata.

Seda tdlgendust ei véara kdesoleva kohtuotsuse punktis 23 mainitud Uhis-
deklaratsioon, mille sdnastuse kohaselt ,,iihesainsas riigis tegelik kasutami-
ne artikli 15 tdhenduses kujutab endast tegelikku kasutamist {ihenduses”,
ega Uhtlustamisameti vastulausemenetluse suunised, mis sisaldavad sisuli-
selt sama eeskirja.
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Mis esiteks puutub (hisdeklaratsiooni, siis tuleneb valjakujunenud koh-
tupraktikast, et kui ndukogu istungi protokollis sisalduv deklaratsioon ei ka-
jastu mingil viisil Giheski teises digusakti séttes, siis ei saa seda niisuguse 0i-
gusakti tdlgendamisel kasutada (vt 26. veebruari 1991. aasta otsus kohtu-
asjas C-292/89: Antonissen, EKL 1991, Ik I-745, punkt18; 6. mai
2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003, Ik I-3793,
punkt 25; 10. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-402/03: Skov ja Bilka,
EKL 2006, Ik 1-199, punkt 42, ning 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuas-
jas C-356/05: Farrell, EKL 2007, Ik 1-3067, punkt 31).

Ndukogu ja komisjon on seda piirangut ka tunnistanud asjaomase deklarat-
siooni preambulis, mille kohaselt ,,ndukogu ja komisjoni allpool esitatud
deklaratsioonid ei ole Gigusakti osa ega mdjuta selle tdlgendamist Euroopa
Kohtu poolt”.

Teiseks tuleb seoses Uhtlustamisameti suunistega rdhutada, et nende puhul
ei ole tegemist Gigusaktidega, mis on liidu Giguse sétete t6lgendamisel sidu-
vad.

Samuti ei saa ndustuda kdesolevas menetluses mdnede huvitatud isikute
véljendatud seisukohaga, et Gihenduse kaubamargi kasutamise territoriaalne
ulatus ei saa mingil juhul piirduda heainsa liikmesriigi territooriumiga.
Sellise vaite aluseks on maaruse nr 207/2009 artikli 112 1dike 2 punkt a,
mille kohaselt v8ib henduse kaubamérgi, mille omaniku digused on tihis-
tatud kaubamadrgi kasutamata jatmise tottu, muuta siseriikliku kaubamargi
taotluseks, ,.kui litkkmesriigis, kus muutmist taotletakse, [on] ithenduse kau-
bamarki kasutatud sel viisil, mida kdnealuse liikmesriigi Giguse kohaselt
peetakse tegelikuks kasutamiseks”.

Kuigi on muidugi Gigustatud eeldada, et (ihenduse kaubamarki, tulenevalt
selle laiemast territoriaalsest kaitsest v@rreldes siseriikliku kaubamargiga,
kasutatakse Uhe liikmesriigi territooriumist laiemal territooriumil, et seda
kasutamist saaks pidada ,.tegelikuks”, ei ole vélistatud, et teatud asjaoludel
on nende kaupade vdi teenuste turg, mille jaoks (ihenduse kaubamark regist-
reeriti, piiratud Uheainsa liikmesriigi territooriumiga. Niisugusel juhul v6ib
Uhenduse kaubamérgi kasutamine sellel territooriumil vastata Uheaegselt nii
Uhenduse kaubamérgi tegeliku kasutamise tingimusele kui ka siseriikliku
kaubamargi tegeliku kasutamise tingimusele.

Nagu kohtujurist réhutas oma ettepaneku punktis 63, v6ib (iksnes juhul, kui
siseriiklik kohus juhtumi k&iki asjaolusid arvestades otsustab, et kasutamine
lilkmesriigis ei ole piisav, et seda pidada tegelikuks kasutamiseks thendu-
ses, olla siiski véimalik muuta Ghenduse kaubamark siseriikliku kaubamargi
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taotluseks, tuginedes méaruse nr 207/2009 artikli 112 I8ike 2 punktis a ole-
vale erandile.

Mdned huvitatud isikud, kes esitasid Euroopa Kohtule oma seisukohad,
véidavad ka, et kuigi liilkmesriikide riigipiirid tuleb jétta siseturul arvesse
vBtmata, nduab Ghenduse kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus, et seda
kaubamarki kasutataks olulisel osal Ghenduse territooriumist, mis vib vas-
tata Uhe liikmesriigi territooriumile. Nende vditel tuleneb niisugune kritee-
rium analoogia alusel 14.septembri 1999. aasta otsusest kohtuas-
jas C-375/97: General Motors (EKL 1999, Ik 1-5421, punkt 28),
22. novembri 2007. aasta otsusest Kkohtuasjas C-328/06: Nieto Nufio
(EKL 2007, Ik 1-10093, punktl17) ja 6. oktoobri 2009. aasta otsusest
kohtuasjas C-301/07: PAGO International (EKL 2009, Ik 1-9429, punkt 27).

Ka selle arutluskdiguga ei saa ndustuda. Esiteks puudutab see kohtupraktika
niisuguste sétete tlgendamist, mis kasitlevad tihenduses vdi registreerimise
liikmesriigis maine vdi tuntuse omandanud kaubamérkide laiendatud kait-
set. Nendel sétetel on aga erinev eesmark tegeliku kasutamise ndudest, mille
tagajarjel vdidakse vastulause tagasi lukata voi kaubamark lausa tiihistada,
nagu on ette nahtud eelkBige maaruse nr 207/2009 artiklis 51.

Teiseks, kuigi on kahtlemata mdistlik eeldada, et Ghenduse kaubamarki
kasutatakse suuremal territooriumil kui siseriiklikku kaubamarki, ei pea see
kasutamine olema geograafiliselt ulatuslik, et seda kvalifitseerida tegelikuks
kasutamiseks, kuna niisugune kvalifitseerimine sdltub asjaomase kauba vdi
teenuse omadustest asjaomasel turul (vt analoogia alusel kasutamise mahu
osas eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 39).

Kuna kaubamérgi tegeliku kasutamise hindamisel tuleb arvesse votta kdiki
asjaolusid ja tegureid, mille abil on vdimalik tdendada, et selle kaubamargi
kaubanduslik kasutamine v8imaldab luua vGi sdilitada turuosa nendele kau-
padele vdi teenustele, mille jaoks see kaubamark registreeriti, siis on vdima-
tu etteulatuvalt abstraktselt kindlaks teha, millisest territoriaalsest ulatusest
tuleks lahtuda, et selgitada vélja, kas seda kaubamarki kasutatakse tegelikult
vGi mitte. Niisiis ei saa kehtestada de minimis-nduet, kuna sel juhul ei saaks
siseriiklik kohus hinnata kdiki talle lahendada antud vaidluse asjaolusid (vt
analoogia alusel eespool viidatud kohtuméérus La Mer Technology, punk-
tid 25 ja 27, ning eespool viidatud kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Uhtlus-
tamise Amet, punktid 72 ja 77).

Mis puudutab pdhikohtuasjas vaidluse all olevat (ihenduse kaubamarki, siis
Euroopa Kohtu késutuses ei ole vajalikke faktilisi asjaolusid, mis v@imal-
daks anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule tdpsemaid juhiseid selle kohta,
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kas asjaomast kaubamérki kasutatakse tegelikult v8i mitte. L&htudes eeltoo-
dud kaalutlustest tuleb siseriiklikul kohtul hinnata, kas asjaomast kauba-
marki kasutatakse koosk®las selle peamise tilesandega ning eesmargiga luua
vOi séilitada turuosa selle kaubamérgiga hdlmatud kaupadele vdi teenustele.
Selle hinnangu andmisel tuleb arvestada kdiki asjakohaseid faktilisi asjaolu-
sid ja tegureid, milleks on eelkdige asjaomase turu tunnusjooned, hélmatud
kaupade vGi teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning
selle kasutamise sagedus ja jarjepidevus.

Esitatud kisimustele tuleb niisiis vastata, et maéruse nr 207/2009 artikli 15
I6iget 1 tuleb tdlgendada nii, et selle hindamisel, kas kaubamérk on ,,ithen-
duses tegelikult kasutusele voetud”, tuleb jétta liikmesriikide territooriumi-
de piirid arvesse votmata.

Kaubamirki ,kasutatakse tegelikult” médruse nr 207/2009 artikli 15 1dike 1
tahenduses, kui seda kasutatakse koosk6las kaubamérgi peamise llesandega
ning eesmérgiga luua voi sdilitada Ghenduses turuosa selle kaubamérgiga
hdlmatud kaupadele vGi teenustele. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu {les-
anne on hinnata, kas need tingimused on p&hikohtuasjas taidetud, vottes ar-
vesse kOiki pdhikohtuasja asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja tegureid, mil-
leks on eelkdige asjaomase turu tunnusjooned, kaubamadrgiga hdlmatud
kaupade vGi teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning
selle kasutamise sagedus ja jarjepidevus.

Kohtukulud

Kuna po6hikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus pooleli oleva asja (iks staadium, otsustab kohtukulude jao-
tuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud ku-
lusid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hivitata.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Noukogu 26. veebruari 2009. aasta maaruse (EU) nr 207/2009 iihenduse
kaubamargi kohta artikli 15 I8iget 1 tuleb tdlgendada nii, et selle hin-
damisel, kas kaubamiirk on ,jiihenduses tegelikult kasutusele voetud”,
tuleb jatta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse vétmata.

Kaubamirki ,kasutatakse tegelikult” mifruse nr 207/2009 artikli 15
I6ike 1 tdhenduses, kui seda kasutatakse kooskdlas kaubamargi peami-
se Ulesandega ning eesmargiga luua voi sailitada Euroopa Uhenduses
turuosa selle kaubamérgiga hélmatud kaupadele v6i teenustele. Eelot-
susetaotluse esitanud kohtu ilesandeks on hinnata, kas need tingimu-
sed on pBhikohtuasjas téaidetud, vittes arvesse kdiki asjakohaseid fakti-
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lisi asjaolusid ja tegureid, milleks on eelkdige asjaomase turu tunnus-
jooned, kaubamargiga hélmatud kaupade vdi teenuste olemus, kasuta-
mise territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja jar-
jepidevus.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
11. mai 2006*

Apellatsioonkaebus — Uhenduse kaubaméark — Maaruse (EU) nr 40/94 artikli 8

16ike 1 punkt b, artikli 15 18ige 3 ja artikli 43 16iked 2 ja 3 — Segiajamise

tdendosus — Uhenduse sdnamargi VITAFRUIT taotlus — Siseriikliku sdnamargi
VITAFRUT omaniku vastulause — Varasema kaubamaérgi tegelik kasutamine —

Tdendid varasema kaubamérgi omaniku ndusoleku kohta kaubamargi
kasutamiseks — Kaupade sarnasus

Kohtuasjas C-416/04 P,

mille esemeks on Euroopa Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 27. septembril
2004 esitatud apellatsioonkaebus,

The Sunrider Corp., asukoht Torrance, California (Ameerika Uhendrii-
gid), esindaja: Rechtsanwalt A. Kockl&uner,

hageja,
teine menetlusosaline:

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamaérgid ja toostusdisainilahendu-
sed), esindajad: S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

kostja Esimese Astme Kohtus,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud K. Schiemann, K. Lenaerts,
E. Juhasz ja M. llesi¢ (ettekandja),

kohtujurist: F. G. Jacobs,
kohtusekretar: ametnik B. Fllop,

arvestades kirjalikus menetluses ja 17. novembri 2005. aasta kohtuistungil
esitatut,

olles 15. detsembri 2005. aasta kohtuistungil &ra kuulanud kohtujuristi ette-
paneku,

on teinud jargmise

otsuse.

* Kohtumenetluse keel: inglise
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Apellatsioonkaebuses palub The Sunrider Corp. tiihistada Euroopa Uhen-
duste Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsuse kohtuasjas T-203/02:
Sunrider versus Siseturu Uhtlustamise Amet — Espadafor Caba (VI-
TAFRUIT) (EKL 2004, Ik 11-2811, edaspidi ,,vaidlustatud kohtuotsus™),
millega kohus jéttis rahuldamata hageja kaebuse Siseturu Uhtlustamise
Ameti (kaubamérgid ja to0stusdisainilahendused) (edaspidi ,,iihtlustamisa-
met”) esimese apellatsioonikoja 8. aprilli 2002. aasta otsuse (asjas
R 1046/2000-1) peale, millega jéeti rahuldamata sGnamérgi VITAFRUIT
registreerimise taotlus (edaspidi ,,vaidlusalune otsus™).

Oiguslik raamistik

Noukogu 20. detsembri 1993. aasta madruse (EU) nr 40/94 (ihenduse kau-
bamérgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 146) ar-
tikli 8 pealkirjaga ,,Suhtelised keeldumispohjused” 16ike 1 punkt b ja 16ike 2
punkti a alapunkt ii satestavad:

,, 1. Varasema kaubamérgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotle-
tavat kaubamarki, kui:

[..]

b) identsuse v8i sarnasuse tGttu varasema kaubamargiga ning identsuse
vOi sarnasuse tdttu varasema kaubamargiga kaitstud kaupade vGi tee-
nustega on tdendoline, et territooriumil, kus varasem kaubaméark on
kaitstud, vGib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise t6endo-
sus h6lmab ka tdendosust, et kaubamdrk seostatakse varasema kauba-
margiga.

2. Loike 1 kohaldamisel tdhendab ,,varasem kaubamérk” jargmist:

a) kaubamérke, mille registreerimise taotluse kuupéev on varasem uihen-
duse kaubamargi registreerimise taotluse kuupéevast, arvestades vdi-
maluse korral nende kaubamarkidega seotud prioriteete:

ii) kaubamirgid, mis on registreeritud liikmesriikides [...].”

Maaruse nr 40/94 artikli 15 pealkirjaga ,,Uhenduse kaubamérkide kasutami-
ne” kohaselt:

»1. Kui omanik ei ole uhenduse kaubamérki viie aasta jooksul pérast re-
gistreerimist Ghenduses tegelikult kasutusele vdtnud kaupade vGi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud, vdi kui selle kasutamine on kat-
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kematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kauba-
margi suhtes k&esoleva maérusega ettenéhtud sanktsioone, vélja arvatud ju-
hul, kui kasutamata jatmine on p&hjendatud.

[...]

3. Uhenduse kaubamirgi kasutamist omaniku ndusolekul Kkasitatakse
kaubamérgi kasutamisena selle omaniku poolt.”

Maéaruse nr 40/94 artikli 43 pealkirjaga ,,Vastulause menetlemine” 16iked 2
ja 3 ndevad ette:

,,2. Taotleja nBudmisel peab vastulause esitanud varasema (henduse kau-
bamdrgi omanik tdendama, et varasemat tihenduse kaubamérki on hendu-
ses tegelikult kasutatud kaupade vdi teenuste puhul, mille jaoks see on re-
gistreeritud, viie aasta jooksul enne tihenduse kaubamargi taotluse avalda-
mist ning et see on vastulause aluseks [...], tingimusel, et varasem Uhenduse
kaubamark on selleks kuupédevaks olnud registreeritud vahemalt viis aastat.
Selliste tdendite puudumise korral likatakse vastulause tagasi. Kui varase-
mat Uhenduse kaubamérki on kasutatud vaid osa kaupade v@i teenuste pu-
hul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel
ainult nende kaupade vdi teenuste jaoks registreerituks.

3. Loiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 16ike 2 punktis a osutatud varasema-
te siseriiklike kaubamarkide suhtes, asendades kasutuse ihenduses kasutu-
sega liikmesriigis, kus varasem kaubamaérk on kaitstud.”

Noukogu 13. detsembri 1995. aasta maaruse (EU) nr 2868/95, millega ra-
kendatakse ndukogu maarus nr 40/94 iihenduse kaubaméargi kohta (EUT
1995 L 303, Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, 1k 189) eeskirja 22 punkt 2 tap-
sustab, et ,,[k]asutamist tdendavad niited ja tdendid koosnevad viidetest va-
rasema kaubamérgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupa-
de ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause
aluseks”.

Vaidluse taust

1. aprillil 1996 esitas hageja Uhtlustamisametile maéruse nr 40/94 alusel
sdnamargi VITAFRUIT Uhenduse kaubamargina registreerimise taotluse.

Tooted, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelist klas-
sifikatsiooni késitleva Nizza kokkuleppe (uuesti 1abi vaadatud ja parandatud
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10.

11.

12.

13.

kujul) klassidesse 5, 29 ja 32. Klassi 32 kuuluvateks kaupadeks on ,,[0]lled;
mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid; puu- ja kddgi-
viljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; taime-
dest ja vitamiinidest valmistatud joogid”.

1. aprillil 1998 esitas Juan Espadafor Caba maaruse nr 40/94 artikli 42 16ike
1 alusel vastulause taotletud kaubamargi registreerimisele koéikide kauba-
maérgitaotluses mérgitud kaupade osas.

Juan Espadafor Cabale kuuluv varasem kaubamark on siseriiklik sdnamark
VITAFRUT, mis on Hispaanias registreeritud jargmiste klassidesse 30 ja 32
kuuluvate kaupade jaoks: ,,alkoholivabad ja ilma ravitoimeta gaseeritud
joogid, igasugused kilmad ravitoimeta joogid, gaasilised preparaadid, vah-
tutekitavad graanulid; kadritamata puu- ja kodgiviljamahlad (vélja arvatud
kadritamata vein), limonaadid, apelsinijoogid, killmad joogid (vélja arvatud
mandlijook), gaseeritud veed, Seidlitzi vesi ja tehisjaa”.

Hageja taotlusel tegi Uhtlustamisameti vastulausete osakond vastavalt maa-
ruse nr 40/94 artikli 43 IGigetele 2 ja 3 Juan Espadafor Cabale ettepaneku
esitada tGendid, et viie aasta jooksul enne Uhenduse kaubamargi taotluse
avaldamist on varasemat kaubamarki Hispaanias tegelikult kasutatud.

Juan Espadafor Caba esitas esiteks kuus pudelietiketti, millel oli kujutatud
varasem kaubamark, ja teiseks neliteist arvet ja tellimuskirja, millest kiimme
périnesid ajast enne kbnealust avaldamist.

23. augusti 2000. aasta otsusega jattis vastulausete osakond tihenduse kau-
bamérgi taotluse rahuldamata selles nimetatud klassi 32 kuuluvate kaupade,
v.a Ollede osas. Vastulausete osakond leidis esiteks, et Juan Espadafor Caba
esitatud tdendid naitasid, et varasemat kaubamarki oli méaruse nr 40/94 ar-
tikli 43 18igete 2 ja 3 tdhenduses tegelikult kasutatud nimetusele ,,kd4ritama-
ta puu- ja kodgiviljamahlad, limonaadid, apelsinijoogid” vastavate kaupade
osas. Teiseks leidis vastulausete osakond, et kaubamargitaotluses mérgitud,
klassi 32 kuuluvad kaubad, v.a Glled, on osaliselt sarnased ja osaliselt ident-
sed ning et esineb varasema kaubamargi ja taotletava kaubamérgi segiaja-
mise tdendosus sama maéruse artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Selle otsuse peale esitatud hageja kaebus jaeti vaidlusaluse otsusega rahul-
damata. Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda kinnitas sisuliselt vas-
tulausete osakonna otsuses sisaldunud hinnanguid, réhutades siiski, et vara-
sema kaubamargi kasutamine oli tdendatud tiksnes nimetusele ,,mahlakont-
sentraadid” (juice concentrate) vastavate kaupade osas.
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Menetlus Esimese Astme Kohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

Esimese Astme Kohtu kantseleisse 2. juulil 2002. aastal saabunud hagiaval-
dusega esitas hageja hagi vaidlusaluse otsuse tlihistamiseks esiteks maaruse
nr 40/94 artikli 43 18ike 2 rikkumise t6ttu ja teiseks sama méadruse artikli 8
IGike 1 punkti b rikkumise tottu.

Esimese vdite esimeses osas t0i hageja vélja, et apellatsioonikoda vottis
ebadigesti arvesse kaubamargi kasutamist kolmanda isiku poolt. Sisuliselt
vaitis ta, et vastulause esitaja ei tdendanud, et varasema kaubamargi tegelik
kasutamine oleks toimunud tema ndusolekul.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 23 leidis Esimese Astme Kohus, et vaide-
tavalt kasutas varasemat kaubamarki tegelikult aritihing Industrias Espada-
for SA, mitte selle kaubamérgi omanik Juan Espadafor Caba, olgugi et vii-
mase nimi kajastus ka konealuse aritihingu nimes. Sellegipoolest leidis
Esimese Astme Kohus sama kohtuotsuse punktides 24-28, et apellatsiooni-
kojal oli digusparaselt vGimalik tugineda eeldusele, et varasema kaubamargi
kasutamine toimus selle omaniku ndusolekul, seda enam, et hageja ei ole
seda aspekti Esimese Astme Kohtus vaidlustanud.

Esimese Astme Kohus liikkas seepérast esimese vdite esimese 0sa tagasi.

Sama vdite teises osas véitis hageja, et apellatsioonikoda t6lgendas vaaralt
moistet ,,tegelik kasutamine”. Ta vditis sisuliselt, et Juan Espadafor Caba
esitatud tbendusmaterjal ei tbenda varasema kaubamargi vdidetava kasuta-
mise ajavahemikku, kohta, iseloomu ega laadi, et seda kasutamist voiks te-
gelikuks pidada.

Olles meenutanud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 36-42 Euroopa Koh-
tu praktikat (11. mértsi 2003. aasta otsus C-40/01: Ansul, EKL 2003,
Ik 1-2439) ning sama otsuse punktides 43-53 enda praktikat, vottis Esimese
Astme Kohus nimetatud otsuse punktis 54 oma analiiusi jargnevalt kokku:

»Sellest tuleneb, et apellatsioonikoja menetluse teine pool esitas toendi, et
tema ndusolekul mutdi ajavahemikus mai 1996 kuni mai 1997 thele His-
paania kliendile umbes 300 [kasti] kaheteistkiimneosalist Ghikut eri puuvil-
jade kontsentreeritud mahla, ja selle miugi kédive oli umbes 4800 eurot.
Kuigi varasema kaubamargi kasutamise ulatus oli piiratud ja oleks soovita-
tav, et tdendeid asjaomase ajavahemiku jooksul toimunud kasutamise ole-
muse kohta oleks rohkem, on menetluse teise poole esitatud téendid piisa-
vad, tuvastamaks tegelikku kasutamist. Sellest tulenevalt leidis Uhtlusta-
misamet [vaidlusaluses] otsuses Gigesti, et varasemat kaubamarki kasutati
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21.

22.

23.

24,

25,

tegelikult monede kaubamargiga kaitstud kaupade, st puuviljamahlade suh-
tes.

Seepdrast llikkas Esimese Astme Kohus esimese vdite teise osa tagasi.

Oma teises véites toob hageja vélja, et apellatsioonikoda rikkus mééruse nr
40/94 artikli 8 Idike 1 punkti b, leides et kaubamargitaotluses nimetatud
kaubad ,,taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” ja kaubad ,,mahla-
kontsentraadid”, mille jaoks varasemat kaubamérki tegelikult kasutati, on
sarnased. Hageja vaitel on need kaubad vaid veidi sarnased.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 66 leidis Esimese Astme Kohus, et vara-
semat kaubamarki kasutati I6pptarbijale mdeldud erinevate kontsentreeritud
puuviljamahlade, mitte puuviljamahlu tootvatele t66stustele mdeldud mah-
lakontsentraatide jaoks. Seetdttu liikkas ta tagasi hageja véite, et taimedest
ja vitamiinidest valmistatud joogid ja kaubad, millega seoses varasemat
kaubamarki tegelikult kasutati, on mdeldud erinevatele ostjatele.

Sama kohtuotsuse punktis 67 leidis Esimese Astme Kohus, et taimedest ja
vitamiinidest valmistatud jookidel ja puuviljamahlakontsentraatidel on sama
otstarve — janu kustutada; et mlemal juhul on tegemist tavaliselt jahedalt
tarbitavate alkoholivabade jookidega ja et need konkureerivad suures o0sas
liksteisega. Kohus leidis, et nende kaupade koostis, mis on mdistagi erinev,
ei muutnud siiski tddemust, et nimetatud kaubad on vérreldavad, kuna need
on mdeldud sama vajaduse rahuldamiseks.

Nii likkas Esimese Astme Kohus teise vaite tagasi ja jattis hageja hagi ter-
vikuna rahuldamata.
Apellatsioonkaebus

Hageja palub oma apellatsioonkaebuses, mille toetuseks ta esitab kolm vai-
det, Euroopa Kohtul:

—  esiteks tUhistada vaidlustatud kohtuotsus;

—  teise vOimalusena tihistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles see
kinnitab taotletava kaubamérgi registreerimisest keeldumist kaupade
»taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” osas;

—  tlhistada vaidlusalune otsus;

— mdista Uhtlustamisametilt valja nii Uhtlustamisametis kui ka Esimese
Astme Kohtus ja Euroopa Kohtus kantud kohtukulud.
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Uhtlustamisamet palub Euroopa Kohtul jétta apellatsioonkaebus rahuldama-
ta ja moista kohtukulud vélja hagejalt.

Uhtlustamisameti vastuse vastuvdetavus

Oma repliigis tugineb hageja Uhtlustamisameti vastuse vastuvGetamatusele
pohjusel, et viimane ei ole taotlenud esimeses astmes esitatud nduete taie-
likku v@i osalist rahuldamist, nagu ndeb ette Euroopa Kohtu kodukorra ar-
tikkel 116.

Selle artikli 18ige 1 séatestab:
,»Vastuses apellatsioonkaebusele voib nduda:

— apellatsioonkaebuse tdielikku vOi osalist labivaatamata jatmist voi
Esimese Astme Kohtu otsuse taielikku v8i osalist tihistamist,

— esimeses astmes esitatud nduete taielikku vdi osalist rahuldamist, esi-
tamata uusi noudeid.”

See séte tapsustab, milliseid ndudeid vdivad teised menetluspooled peale
hageja esitada vastuses apellatsioonkaebusele.

Et sellest vastusest oleks kasu, peavad need teised pooled selles p6himbotte-
liselt selgitama oma seisukohta apellatsioonkaebuse suhtes, nbudes selle
téielikku vdi osalist rahuldamata jatmist vdi hinedes sellega taielikult voi
osaliselt vdi esitades sellele vastuapellatsioonkaebuse, mis kdik on kodukor-
ra artikli 116 1G6ikes 1 loetletud nduded.

Samas ei saa teistel menetluspooltel olla kohustust esitada selle sétte teises
taandes ette nahtud nBudeid, vastasel korral on nende vastus tiihine. Iga pool
vOib kohtule esitada nduded, mida ta peab kohaseks. Seega, kui Esimese
Astme Kohus Uhe poole ndudeid ei rahulda v6i ei rahulda taielikult, vdib
see pool otsustada, et ei taotle juhul, kui Esimese Astme Kohtu otsuse peale
esitatakse apellatsioonkaebus, Euroopa Kohtult nende nduete rahuldamist.

Veelgi enam, kui pool, kelle nduded on Esimese Astme Kohus téielikult
rahuldanud (nagu kéesoleval juhul), taotleb Euroopa Kohtule esitatud vastu-
ses apellatsioonkaebuse téielikku rahuldamata jatmist, ei pea ta taotlema
oma esimeses astmes esitatud nduete rahuldamist. Samuti kui Euroopa Ko-
hus rahuldab apellatsioonkaebuse ja otsustab teha ise asjas 16plik kohtuot-
sus, kasutades temale Euroopa Kohtu pohikirja artiklis 61 antud Gigust,
peab ta neid ndudeid arvesse vdtma ja need kas uuesti téielikult v8i osaliselt
rahuldama v&i rahuldamata jatma, ilma et ta saaks tugineda asjaolule, et ni-
metatud pool ei ole neid ndudeid talle uuesti esitanud.
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Seepérast tuleb véide Uhtlustamisameti vastuse vastuvdetamatuse kohta
tagasi likata.

Esimene vaide
Poolte argumendid

Oma esimeses vaites vdidab hageja, et Esimese Astme Kohus rikkus maaru-
se nr 40/94 artikli 43 18ikeid 2 ja 3, loetuna koos sama maéaruse artikli 15
IGigetega 1 ja 3, kuna ta vottis arvesse varasema kaubamérgi kasutamist
kolmanda isiku poolt.

Selle véite esimeses osas heidab hageja Esimese Astme Kohtule (ihtaegu
ette tbendamiskoormuse ebadiget jaotamist, vastulause esitaja poolt esitatud
tbendusjduta tdendite arvestamist ja pigem oletustele kui tdenditele tugine-
mist.

Hageja véitel tuleneb Esimese Astme Kohtu praktikast, et tegelikku kasu-
tamist ei saa tdendada t6endolisuse vOi oletustega, vaid see peab tuginema
usaldusvéarsetel ja objektiivsetel tbenditel kaubamargi tdhusa ja killaldase
kasutamise kohta asjaomasel turul.

Kuigi kéesoleval juhul oli vastulause esitaja kohustus tendada, et varasema
kaubamargi tegelik kasutamine aritihingu Industrias Espadafor SA poolt
toimus tema ndusolekul, ei esitanud vastulause esitaja (ihtegi tdendit, et see
kasutamine oleks toimunud tema ndusolekul. Apellatsioonikoda ja Esimese
Astme Kohus tuginesid ekslikult tdenéolisusele ja oletustele, kui jéudsid ja-
relduseni, et vastulause esitaja oli nimetatud kasutamisega néus.

Esimese véite teises osas véidab hageja, et Esimese Astme Kohus tegi di-
gusvea, jattes esimeses astmes esitatud esimese véite esimese osa kontrolli-
misel kindlaks tegemata, kas ta vdis kohtuotsuse tegemise ajal teha uue ot-
suse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlusalusel otsusel, nagu nduab te-
ma enda kohtupraktika (Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta ot-
sus kohtuasjas T-308/01: Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS
(UK) (KLEENCARE),EKL 2003, Ik 11-3253, punkt 29).

Vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 25 ja 26 nahtub, et Esimese Astme
Kohus on piirdunud selle kindlakstegemisega, kas apellatsioonikoda vdis
vaidlusaluse otsuse tegemise ajal tugineda eeldusele, et vastulause esitaja oli
ndus varasema kaubamérgi kasutamisega aritihing Industrias Espadafor SA
poolt.

Esimese vaite esimese osa suhtes leiab Uhtlustamisamet, et kdesoleval juhul
on eeldus, et vastulause esitaja oli nGus varasema kaubamargi kasutamisega
Industrias Espadafor SA poolt — eeldus, millele tugines ka Esimese Astme
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Kohus — on téiesti Oigustatud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 24-29
toodud pohjustel. Seetdttu ei sisalda Esimese Astme Kohtu poolt faktide
hindamine, mille tulemusel kohus sedastas, et vastulause esitaja oli ndus va-
rasema kaubamérgi véidetava tegeliku kasutamisega, ei hindamisvigu ega
faktide moonutamist, mis annaks Euroopa Kohtule aluse sekkuda Esimese
Astme Kohtu poolt tuvastatusse.

Seoses esimese Vvéite teise osaga leiab Uhtlustamisamet, et véljakujunenud
kohtupraktika kohaselt on Esimese Astme Kohtule esitatava hagi eesmark
kontrollida apellatsioonikoja otsuse Giguspérasust maéruse nr 40/94 artikli
63 tahenduses, nii et Esimese Astme Kohus ei ole mingil moel kohustatud
kontrollima, kas kohtuotsuse tegemise ajal vis vdi ei v8inud teha uue otsu-
se, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlusalusel otsusel.

Euroopa Kohtu hinnang

Esiteks peab vastavalt maaruse nr 40/94 artikli 43 I8igetele 2 ja 3 vastulause
esitanud varasema kaubamargi omanik Uhenduse kaubamérgi taotleja
ndudmisel tdendama, et varasemat kaubamarki on tegelikult kasutatud.

Lisaks tuleneb sama maaruse artikli 15 18ikest 3, et kaubamargi tegeliku
kasutamisena kasitatakse kaubamargi kasutamist selle omaniku poolt voi
viimase ndusolekul.

Sellest jareldub, et vastulause esitanud varasema kaubamargi omaniku ko-
hustus on esitada tdendid, et ta on andnud ndusoleku selle kaubamargi kasu-
tamiseks kolmanda isiku poolt.

Kéesoleval juhul ei ole esimese vaite esimene osa p6hjendatud osas, milles
see heidab Esimese Astme Kohtule ette tdendamiskoormuse jaotuse ebadi-
gesti tdlgendamist.

Olles vaidlustatud kohtuotsuse punktis 23 vélja toonud, et varasemat kau-
bamérki kasutanud &ritihingu Industrias Espadafor SA nimi sisaldab Uht
elementi selle kaubamargi omaniku perekonnanimest, ning olles sama
kohtuotsuse punktides 24 ja 25 leidnud, et on vahetdenéoline, et Juan Espa-
dafor Caba oleks saanud kontrollijale, apellatsioonikojale ja Esimese Astme
Kohtule esitatud tbendusmaterjali, kui see kasutamine oleks toimunud vastu
tema tahtmist, leidis Esimese Astme Kohus, et tihtlustamisamet oli digesti
tuginenud eeldusele, et vastulause esitaja oli nfus varasema kaubamargi
vdidetava kasutamisega.

Seda tehes ei ndudnud Esimese Astme Kohus hagejalt mingil moel, et vii-
mane tdendaks ndusoleku puudumist, vaid tugines vastulause esitaja esita-
tud téenditele, jareldades neist, et esitati vastulause esitaja ndusolekut puu-
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dutavad tdendid véidetava kasutamise kohta. Kohus ei pddranud seega
tdendamiskoormust timber.

Lisaks taotletakse vdite selles osas, mis heidab ette, et Esimese Astme Ko-
hus leidis, et vastulause esitaja esitatud téendid kujutavad endast t6endeid
tema ndusoleku kohta vaidetavale kasutamisele, et Euroopa Kohus asendaks
Esimese Astme Kohtu poolt asjaoludele antud hinnangu oma hinnanguga, ja
seega on see osa vaitest vastuvfetamatu.

EU artikli 225 I8ike 1 ja Euroopa Kohtu pdhikirja artikli 58 esimese I8igu
kohaselt saab Euroopa Kohtusse edasi kaevata ainult Giguskiisimused. See-
ga on Esimese Astme Kohtul ainupéddevus tuvastada ja hinnata antud asjas
olulisi fakte ning analulsida tdendeid. Kui kohtule esitatud fakte ei ole
moonutatud, ei ole nende faktide ja tdendite hindamine seega niisugune 8i-
guskisimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras labivaa-
tamisele (vt 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BiolD vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2005, Ik I-7975, punkt 43 ja viidatud
kohtupraktika).

Samas ei ilmne, et Esimese Astme Kohus oleks vaidlustatud kohtuotsuse
punktides 23-25 moonutanud fakte ja temale esitatud tdendusmaterjali.

Tuleb lisada, et Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse punkti-
des 26 ja 27 peaaegu {lileliigselt sedastanud, et ,,[ii]htlustamisamet v3is seda
enam sellele eeldusele [et hageja oli vaidetava kasutamisega ndus] toetuda,
et hageja ei vaidlustanud asjaolu, et aritihingu Industrias Espadafor SA
poolne kasutamine oli toimunud vastulause esitaja ndusolekul”.

Kolmas diguslik alus tuleb seega tagasi lukata kui osaliselt pdhjendamatu ja
osaliselt vastuvbetamatu.

Teiseks, vastupidiselt hageja vdidetele, ei tulene Esimese Astme Kohtu
praktikast, et kohus peab Uhtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale
esitatud hagi suhtes otsuse tegemise ajal kindlaks tegema, kas ta vdib digus-
paraselt teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlusalusel ot-
susel. Esimese Astme Kohus on eespool viidatud kohtuotsuse Henkel versus
Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE) punktides 25 ja
26 piirdunud seisukohavdtuga, et see kohustus lasub thtlustamisameti apel-
latsioonikodadel nende ja thtlustamisameti esimese astme instantside — na-
gu kontrollijad ning vastulause- ja tiihistamisosakonnad — vahelise funktsio-
naalse jarjepidevuse pGhimatte tottu.

Maéaruse nr 40/94 artikli 63 kohaselt vdib Esimese Astme Kohus (htlusta-
misameti apellatsioonikoja otsuse tiihistada v6i muuta (ksnes padevuse
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puudumise, olulise menetlusnormi rikkumise, asutamislepingu, maéruse
nr 40/94 vbi nende rakendusnormide rikkumise v8i vBimu Kkuritarvitamise
tottu.

Sellest jareldub, et Esimese Astme Kohus voib hagi esemeks oleva otsuse
tihistada v6i muuta ksnes juhul, kui selle puhul on tegemist ihega nimeta-
tud tdhistamis- v8i muutmisalustest. Samas ei saa Esimese Astme Kohus
nimetatud otsust tiihistada pérast selle tegemist ilmnenud alustel.

Seetdttu ei ole esimese vdite teine osa pGhjendatud ja see vaide tuleb seega
tervikuna tagasi liikata.

Teine vaide
Poolte argumendid

Oma teise vdite esimeses 0sas toob hageja vélja, et kuna vastulause esitaja
esitatud etikettidel ei ole kuupédeva, ei kujuta need endast tdendeid varasema
kaubamargi kasutamise kohta vastaval perioodil ega toeta ka seetGttu me-
netluse kéigus esitatud ulejaénud tdendusmaterjali.

Sama vaite teises osas vaidab hageja, et Esimese Astme Kohus rikkus méaa-
ruse nr 40/94 artikli 43 18iget 2, eirates moistet ,,tegelik kasutamine” selle
artikli tdhenduses. Tépsemalt ei jarginud ta tingimusi, mille puhul kauba-
margi kasutamist voib pidada tegelikuks.

Hageja vaitel tuleneb nii kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanekust ja
Euroopa Kohtu otsusest eespool viidatud Ansuli kohtuasjas kui ka Esimese
Astme Kohtu praktikast, et tegelik kasutamine ei hdlma siimboolse tdéhendu-
sega kasutamist, mille ainus eesmérk on kaubamérgiga saadud Giguste saili-
tamine; et piir, millest alates kaubamargi kaubanduslikku kasutamist voib
pidada kohaseks ja tegelikuks, on otseselt seotud kauba laadi vdi teenuse
liigiga; et sdltumata kaubamérgi nime all tehtud tehingute mahust v&i sage-
dusest peab olema tegemist kestva, mitte harva v8i juhusliku kasutamisega;
ja et kaubamark peab olema esindatud olulisel osal territooriumist, kus ta on
kaitstud.

Hageja toonitab, et ké&esoleval juhul on miidud kaupade puhul tegemist
igapéevaste tootmises kasutatavate kaupadega ja tarbekaupadega, mis on
mdeldud I8pptarbijale igapéevaseks tarbimiseks, nad on madala hinnaga ja
seetdttu on neid lihtne miitia. Nende kaupade olemust silmas pidades ei saa
kaesolevas asjas tuvastatud miligimahtu pidada piisavaks maaruse nr 40/94
artikli 43 18ike 2 tahenduses. Lisaks ei tdendanud hageja, kes esitas tdendid
vaid Uheteistkiimne kuu jooksul toimunud viie tehingu kohta, muud kui va-
rasema kaubamargi harva ja juhuslikku kasutamist. Sellist kasutamist ei saa
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mingil juhul pidada kestvaks, t8husaks ja stabiilseks. Lopuks, kuna esitatud
arved olid kdik suunatud Uhele ja samale kliendile, ei ole esitatud tdendeid
selle kohta, et varasem kaubamérk oli esindatud kogu territooriumil, kus ta
on kaitstud.

Ta lisab, et tema hinnangut, et Esimese Astme Kohus eiras mdistet ,,tegelik
kasutamine” madruse nr 40/94 artikli 43 10ike 2 tdhenduses, kinnitab as-
jaolu, et Bundesgerichtshof (Saksamaa) on (ihes teises asjas leidnud, et 4400
euro suurune kuukaive iseloomustab puhtalt formaalset kasutamist.

Hageja véidab, et ei vaidlusta mingilgi maaral faktide tuvastamist ja téendi-
te hindamist Esimese Astme Kohtu poolt, kuid heidab kohtule ette mdiste
»tegelik kasutamine” vale kohaldamist. Selle puhul on tegemist diguskiisi-
musega, mille vGib tostatada apellatsioonkaebuses.

Uhtlustamisamet toob vilja, et Esimese Astme Kohus esitas vaidlustatud
kohtuotsuse punktides 32—42 digesti nii tema enda kui Euroopa Kohtu poolt
vélja arendatud mdistega ,.tegelik kasutamine” seotud pohimdtted ja leiab,
et hageja ei vaidlusta mitte neid pdhimétteid, vaid on arvamusel, et antud
asja faktilised asjaolud ei tdenda sellist kasutamist.

Uhtlustamisamet jareldab sellest, et apellatsioonkaebuse teise viite eesmark
on faktiliste asjaolude ja tbendusmaterjali Umberhindamine Euroopa Kohtu
poolt, nii et see véide tuleks tunnistada vastuvdetamatuks.

Lisaks leiab thtlustamisamet, et Esimese Astme Kohus leidis digustatult, et
téendid varasema kaubamargi tegeliku kasutamise kohta esitati nii, et see
vdide ei ole pdhjendatud. Ta mddnab, et tdendamist leidnud kasutamine on
isna véheulatuslik ja tundub puudutavat vaid Uhte klienti, kuid toonitab, et
tehingute kogusumma saavutati lisna lihikese aja jooksul. Ta margib ka, et
Euroopa Kohtu praktika kohaselt puudub de minimis reegel, ja on seisuko-
hal, et Esimese Astme Kohus leidis Gigesti, et piiratud kasutamine vdib olla
koosk®las tegeliku esindatusega turul.

Kasitledes hageja vaidet, mille kohaselt kaubamérk peab olema esindatud
olulisel osal territooriumist, kus see on kaitstud, et selle kasutust vdiks pida-
da tegelikuks, leiab Uhtlustamisamet, et see vdide ei ole kehtiv eespool vii-
datud kohtuotsuse Ansul ja 27.jaanuari 2004. aasta madruse kohtuasjas
C-259/02: La Mer Technology (EKL 2004, Ik I-1159) taustal ja et territo-
riaalse kaetuse ulatus on vaid ks elementidest, mida tuleb arvesse votta, et
teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik vGi mitte.

Seoses Bundesgerichtshofi otsusel rajaneva argumendiga leiab Uhtlusta-
misamet, et siseriikliku kohtu otsused ei ole kdesolevas asjas siduvad ning
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kuna seda, kas kaubamérk on tegeliku kasutamise esemeks, tuleb hinnata
juhtumipdhiselt, on praktiliselt vdimatu teha teiste kohtuasjade pdhjal ldi-
seid jareldusi.

Euroopa Kohtu hinnang

Esiteks tuleb vélja tuua, et hageja ei vaidlusta vastulause esitaja esitatud
tbendite pdhjal vaidlustatud kohtuotsuse punktides 4648 Esimese Astme
Kohtu tehtud jéreldust, mille kohaselt varasema kaubamérgi nime all
1996. aasta maikuu ja 1997. aasta maikuu vahel (heleainsale Hispaania
kliendile turustatud kaupade kaive ei letanud 4800 eurot, mis vastab 293
kasti mitgile, milles igaiihes oli kaksteist Ghikut kaupa.

Neil asjaoludel ei saa teise vaite esimene osa, mis on tuletatud sellest, et
vastulause esitaja esitatud etiketid ei saa juba oma olemuse poolest kujutada
endast tdendeid varasema kaubamargi tegeliku kasutamise kohta asjaomasel
ajavahemikul ega toetada llejadnud t6endusmaterjali, tuua kaasa vaidlusta-
tud kohtuotsuse tuhistamist ja see tuleb tagasi ltikata kui asjakohatu.

Teiseks on vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ,,kaubamaérgi tegeliku kasu-
tamisega” tegemist juhul, kui kaubamairki kasutatakse vastavalt tema pohi-
funktsioonile, milleks on kaubamargiga kaitstud kaupade vdi teenuste parit-
olu tagamine, eesmargiga luua turg neile kaupadele ja teenustele vdi sdilita-
da seda, vélja arvatud siimboolse tahendusega kasutamise puhul, mille ain-
saks eesméargiks on kaubamargiga saadud Oiguste séilitamine. Kaubamargi
kasutamise tegelikkuse hindamine peab p&hinema nende faktide ja asjaolu-
de kogumil, mille abil on vGimalik kindlaks teha, kas kaubamargi kauban-
duslik kasutamine on tdeline, st eelkdige kaubamargiga kaitstud kaupade
vOi teenuste jaoks vastavas majandussektoris turuosa séilitamiseks voi loo-
miseks pBhjendatuks peetaval kasutamisel, kaupade v0i teenuste olemusel,
turu omadustel, kaubamérgi kasutamise ulatusel ja sagedusel (vt seoses
ndukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamérke ka-
sitlevate liikmesriikide digusaktide tihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik
1; ELT erivéljaanne 17/1, 1k 92) artikli 10 I8iget 1, mis on identne maaruse
nr 40/94 artikli 15 I6ikega 1, eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 43 ja
eespool viidatud maérus La Mer Technology, punkt 27).

Kisimus, kas kasutamine on piisav kaubamargiga kaitstud teenuste voi
kaupade turuosa sailitamiseks voi loomiseks, sdltub samuti paljudest teguri-
test, mida tuleb hinnata juhtumipdhiselt. Tegurite hulka, mida tuleb arvesse
vGtta, kuuluvad nende kaupade vdi teenuste omadused, kaubamargi kasuta-
mise sagedus vOi jarjepidevus, asjaolu, et kaubamarki kasutatakse koéikide
vGi ainult osa selle omanikuks oleva ettevdtja samasuguste kaupade voi tee-
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nuste turustamiseks, vdi ka tdendid kaubamérgi kasutamise kohta, mida
peab esitama kaubamargi omanik (vt selle kohta eespool viidatud méérus La
Mer Technology, punkt 22).

Sellest jareldub, et a priori ei ole vdimalik abstraktselt kindlaks teha, millist
kvantitatiivset piiri tuleks jargida, et teha kindlaks, kas kasutamine on tege-
lik vdi mitte. De mininis reeglit, mis ei vbimalda Uhtlustamisametil vGi eda-
sikaebamise korral Esimese Astme Kohtul hinnata koiki neile esitatud
kohtuasja asjaolusid, ei saa seetdttu kehtestada (vt selle kohta eespool viida-
tud maéarus La Mer Technology, punkt 25). Seega, kui kasutamisel on tege-
lik kaubanduslik eesmérk vastavalt kdesoleva kohtuotsuse punktis 70 too-
dud tingimustele, vdib isegi minimaalne kasutamine olla piisav tegeliku ka-
sutamise tuvastamiseks (eespool viidatud méaarus La Mer Technology,
punkt 27).

Ké&esoleval juhul ei ole Esimese Astme Kohus varasema kaubamargi tege-
likku kasutamist hinnates teinud hindamisvigu.

Esiteks on Esimese Astme Kohus vastavalt maaruse nr 2868/95 eeskirja 22
IGikele 2 vaidlustatud kohtuotsuse punktides 46-54 anallitisinud selle kasu-
tamise kohta, kestust, ulatust ja olemust.

Teiseks, vastavalt kéesoleva kohtuotsuse punktides 70-72 kirjeldatud koh-
tupraktikale uuris Esimese Astme Kohus, kas varasemat kaubamérki kasuta-
ti kaupade ,,puuviljamahlakontsentraadid” turu loomise voi sdilitamise ees-
margil, mille osas esitati tdendid véidetava kasutamise kohta, vdi kas selle
kasutamise ainus eesmark oli vastupidi kaubamérgiga saadud diguste saili-
tamine ja seda tuleb pidada siimboolseks.

Kolmandaks, vastupidiselt hageja véidetule ei vdimalda asjaolu, et kdesole-
val juhul esitati tbendid ainult kaupade miigi kohta Uheleainsale kliendile,
a priori vélistada selle tegelikku iseloomu (vt selle kohta eespool viidatud
maérus La Mer Technology, punkt 24), isegi kui sellest tuleneb, et nimeta-
tud kaubamark ei olnud esindatud olulisel osal Hispaania territooriumist,
kus ta on kaitstud. Tegelikult, nagu toob vélja Uhtlustamisamet, on kasuta-
mise territoriaalne ulatus ainult tiks tegur, mida teiste hulgas tuleb arvesse
votta, et teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik voi mitte.

Ldpuks ja neljandaks tuleneb seoses hageja vaitega, mis pdhineb Bundesge-
richtshofi otsusel, mis puudutab mingit muud kui VITAFRUT-i kaubamar-
ki, kdesoleva kohtotsuse punktides 70—72 késitletud kohtupraktikast, et va-
rasema kaubamargi kasutamise tegelikkuse hindamisel tuleb arvesse votta
kdiki antud asja asjaolusid ning et a priori ei ole vdimalik abstraktselt kind-
laks teha, millisest kvantitatiivsest piirist tuleks lahtuda, et teha kindlaks,
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kas kasutamine on tegelik v8i mitte. Sellest tuleneb, et eri asju lahendavad
eri kohtud v@ivad hinnata erinevalt neile esitatud vdidetava tegeliku kasu-
tamise juhtumeid, isegi kui mdlemal juhul on kasutamisel tekkinud samasu-
gune kaive.

Lisaks taotleb hageja argumenti, mille kohaselt varasema kaubamargiga
turustatud kaupade olemust arvestades on selle kaubamérgi kasutamise
kvantitatiivne ulatus ebapiisav, et seda kvalifitseerida tegelikuks mééruse nr
40/94 artikli 43 16ike 2 t&henduses, et Euroopa Kohus asendaks Esimese
Astme Kohtu poolt asjaoludele antud hinnangu oma hinnanguga. Kui tege-
mist ei ole faktide moonutamisega, millele kéesolevas asjas ei ole tuginetud,
ei kujuta selline argument kéesoleva kohtuotsuse punktis 49 margitud pdh-
justel endast Euroopa Kohtu kontrollile allutatud diguskisimust.

Seetdttu on méaruse nr 40/94 artikli 43 16ike 2 tdhenduses mdiste ,tegelik
kasutamine” eiramisest tuletatud teise véite teine osa osaliselt vastuvoeta-
matu ja osaliselt pdhjendamata ning see vaide tuleb seetbttu tervikuna tagasi
likata.

Kolmas véide
Poolte argumendid

Hageja teise vdimalusena esitatud ndude vaidlustatud kohtuotsuse osalise
tihistamise toetuseks esitatud kolmandas véites vaidab hageja, et Esimese
Astme Kohus rikkus méaruse nr 40/94 artikli 8 18ike 1 punkti b, tehes jarel-
duse, et kaupade ,,taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” puhul, mil-
le jaoks registreerimist taotletakse, ja kaupade ,puuviljamahlakontsentraa-
did” puhul, mille osas on tdendatud varasema kaubamaérgi tegelik kasutami-
ne, on tegemist sarnaste kaupadega selle satte tdhenduses.

Esiteks véidab hageja, et Esimese Astme Kohus ei arvestanud vastavate
kaupade iseloomu, mis Euroopa Kohtu praktika tdéhenduses on aga oluline
asjaolu, mida tuleb arvestada kaupade vdi teenuste sarnasuse hindamisel.

Teiseks toob hageja vélja, et need kaubad erinevad suuresti oma tootmisvii-
si, kasutamismooduse, otstarbe ja turustamiskoha poolest ning et need eri-
nevused koos kaaluvad tles nende ainsa sarnasuse, milleks on see, et need
on suunatud samadele potentsiaalsetele tarbijatele.

Hageja vaidab, et selle véitega ei vaidlusta ta sugugi faktide tuvastamist ja
tdendite hindamist, vaid heidab kohtule ette mdiste ,,kaupade sarnasus” vale
kohaldamist. Hageja véitel on tegemist diguskisimusega, mille vdib esitada
apellatsioonkaebuses.
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Uhtlustamisamet vaidab esiteks, et apellatsioonkaebuse teine vaide on vas-
tuvdetamatu pohjusel, et hageja piirdub Esimese Astme Kohtu poolt fakti-
dele antud hinnangu arvustamisega. Teiseks toob ta vélja, et vaadeldavad
kaubad on sarnased.

Euroopa Kohtu hinnang

Nagu Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 65 Gigesti
markis, tuleb kdnealuste kaupade v@i teenuste vahelise sarnasuse hindami-
seks arvesse votta kdiki nende kaupade voi teenuste vahelist suhet iseloo-
mustavaid asjaomaseid tegureid. Tapsemalt kuuluvad nende tegurite hulka
nende kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti nende
Uksteisega konkureeriv voi Uksteist tdiendav iseloom (vt maaruse nr 40/94
artikli 8 16ike 1 punktiga b identse satte ehk direktiivi 89/104 artikli 4 18ike
1 punkti b osas Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas
C-39/97: Canon, EKL 1998, Ik 1-5507, punkt 23).

Vastavalt sellele kohtupraktikale leidis Esimese Astme Kohus vaidlustatud
kohtuotsuse punktis 66, et kaubad ,,taimedest ja vitamiinidest valmistatud
joogid”, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja kaubad ,,puuviljamahla-
kontsentraadid”, mille osas on tdendatud varasema kaubamérgi tegelik ka-
sutamine, on m&eldud I&pptarbijatele. Samuti leidis ta vaidlustatud kohtuot-
suse punktis 67, et nimetatud kaupadel on sama otstarve — janu kustutada —,
et nad on suures osas Uksteisega konkureerivad, et neil on sama olemus ja
kasutusviis — tegemist on tavaliselt jahedalt tarbitavate alkoholivabade joo-
kidega — ja et nende erinev koostis ei takista neid olemast vastastikku asen-
datavad, kuna need on mdeldud sama vajaduse rahuldamiseks.

Etteheite puhul, et Esimese Astme Kohus ei ole vaadeldavate kaupade sar-
nasuse hindamisel arvestanud nende olemust, tugineb hageja ebadigele aru-
saamale vaidlustatud kohtuotsusest. Tegelikult on Esimese Astme Kohus
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 kontrollinud, kas nimetatud kaubad on
sarnased vdi mitte, arvestades muu hulgas vastavate kaupade olemust.

Etteheite puhul, milles hageja vaidab, et Esimese Astme Kohus ei ole leid-
nud, et kaupade erinevused kaaluvad Ules nende ainsa sarnasuse, taotleb ha-
geja tegelikult, et Euroopa Kohus asendaks Esimese Astme Kohtu poolt
vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 66 ja 67 asjaoludele antud hinnangu
oma hinnanguga (vt analoogia korras kahe kaubamargi sarnasuse hindamise
kohta 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-361/04 P: Ruiz-Picasso jt
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2006, Ik 1-643, punkt 23, ja 23. martsi
2006. aasta otsus kohtuasjas C-206/04 P: Miilhens vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2006, Ik 1-2717, punkt 41). Kui tegemist ei ole faktide moonu-
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tamisega, millele antud juhul ei ole tuginetud, ei ole selline argument digus-
kisimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras labivaata-
misele kdesoleva kohtotsuse punktis 49 nimetatud pdhjustel.

Seega tuleb apellatsioonkaebuse kolmas véide tagasi likata kui osaliselt
pohjendamata ja osaliselt vastuvGetamatu ja seetGttu tuleb apellatsioonkae-
bus tervikuna rahuldamata jatta.

Kohtukulud

Vastavalt kodukorra artikli 69 I6ikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel
kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool
kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna
Uhtlustamisamet on kohtukulude hivitamist ndudnud ja hageja on kohtu-
vaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud temalt vélja mdista.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:
1) jatta apellatsioonkaebus rahuldamata;

2) mdista kohtukulud vélja The Sunrider Corp.-ilt.

Allkirjad



Kohtuotsus 15.01.2009 — kohtuasi C-495/07

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
15. jaanuar 2009*

Kaubamargid — Direktiiv 89/104/EMU — Artiklid 10 ja 12 — Tuhistamine —
Maiste ,,kaubamairgi ,,tegelik kasutamine” — Kaubamargi kinnitamine
reklaamesemetele — Reklaamesemete tasuta jagamine kaubamargiomaniku
kaupade ostjatele

Kohtuasjas C-495/07,

mille ese on EU artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenati (Aust-
ria) 26. septembri 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus
Euroopa Kohtusse 14. novembril 2007, menetluses

Silberquelle GmbH
Versus
Maselli-Strickmode GmbH

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P.Jann, kohtunikud M. Ilesi¢ (ettekandja),
A. Tizzano, A. Borg Barthet ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretar: ametnik B. Fllop,

arvestades Kkirjalikus menetluses ja 23. oktoobri 2008. aasta kohtuistungil
esitatut,

arvestades kirjalikke mérkusi, mille esitasid:

— Silberquelle GmbH, esindajad: Patentanwalt P. Torggler, Patentanwalt
S. Hofinger ja Patentanwalt M. Gangl,

Maselli-Strickmode GmbH, esindaja: Patentanwalt H. Sonn,

TSehhi valitsus, esindaja: T. Bocek,

Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja J. M. Lopes Sousa,

Euroopa Uhenduste Komisjon, esindaja: H. Kramer,

olles 18. novembri 2008. aasta kohtuistungil &ra kuulanud kohtujuristi ette-
paneku,

* Kohtumenetluse keel: saksa
41



Kohtuotsus 15.01.2009 — kohtuasi C-495/07

42

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb nGukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direk-
tiivi 89/104/EMU kaubamarke kasitlevate liikmesriikide igusaktide tihtlus-
tamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92; edaspi-
di ,,direktiiv”’) tdlgendamist.

See taotlus esitati Silberquelle GmbH (edaspidi ,,Silberquelle”) ja Maselli-
Strickmode GmbH (edaspidi ,,Maselli””) vahelises vaidluses, mis késitleb
kaubamargi osalist tuhistamist pdhjusel, et Masellile kuuluvat kaubamarki
ei ole tegelikult kasutatud.

Oiguslik raamistik
Uhenduse Gigus
Direktiivi artikli 10 16ige 1 satestab:

,»Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pérast registreerimismenetluse 15pe-
tamise kuupdeva liikmesriigis kaubamarki tegelikult kasutusele votnud kau-
pade vOi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, vdi kui selle kasu-
tamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis
rakendatakse kaubamérgi suhtes kdesoleva direktiiviga ettendhtud sankt-
sioone, valja arvatud juhud, kui kasutamata jatmine on pdhjendatud.”

Direktiivi artikli 12 18ike 1 kohaselt:

»Kaubamairgi voib tiihistada, kui seda ei ole liikkmesriigis viie jérjestikuse
aasta jooksul kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see regist-
reeriti ja kasutamatajatmisel ei ole mdistlikke pdhjendusi; [...]".

Siseriiklik Gigus

Austria Biguses on 1970. aasta Markenschutzgesetzi (kaubamarkide kaitse
1970. aasta seadus, BGBI. 260/1970) § 10a sdnastatud jargmiselt:

,, Tahise kasutamine kauba voi teenuse tihistamiseks on eelkodige

1) téhise kandmine kaupadele v8i nende pakendile voi asjadele, millega
seoses teenust osutatakse voi peaks osutatama;

2) konealuse tdhisega kaupade pakkumine, turuleviimine v@i ladustamine
nimetatud otstarbel vbi kbnealuse téhisega teenuste pakkumine voi osuta-
mine;
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3) kaupade importimine ja eksportimine kdnealuse téhise all;
4) tidhise kasutamine dridokumentidel, kuulutustel voi reklaamides.”

Kaubamarkide kaitse 1970. aasta seaduse § 33a I8ige 1 satestab:

,,lga isik voib taotleda sellise kaubamaérgi tiithistamist, mis on vahemalt viis
aastat olnud Austrias registreeritud v6i mida § 2 18ike 2 alusel Austrias
kaitstakse, kui tiihistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei
ole omanik ega viimase nousolekul kolmas isik seda kaubamarki nende
kaupade vdi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tege-
likult kasutanud (8§ 10a), vélja arvatud juhul, kui kaubamérgi omanik suudab
kaubamargi kasutamata jatmist pohjendada.”

Po6hikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

Maselli tegeleb rbivaste tootmise ja turustamisega. Talle kuulub Austria
Patendiameti kaubamargiregistris registreeritud s6namark WELLNESS.
Kdnealune kaubamark on registreeritud 15. juuni 1957. aasta markide re-
gistreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspi-
di ,,Nizza kokkulepe”) klassi 16 kuuluvatele kaupadele, eelkbige trikised,
klassi 25 kuuluvatele kaupadele, muu seas rbivad, ning klassi 32 kuuluvate-
le kaupadele, milleks on eelkdige alkoholivabad joogid.

Maselli kasutas asjaomast kaubamarki oma rdivaste turustamisel, tdhistades
sellega réivaste ostu korral kingitavat pudelitesse villitud alkoholivaba jooki
nimega ,,WELLNESS-DRINK”. Pdhikohtuasja kostja on kaubamérki
WELLNESS kandvad tasuta jagatavad kaubad vélja toonud oma reklaam-
materjalides.

Maselli ei ole oma kaubamarki iseseisvalt mutdavate jookide jaoks kasuta-
nud.

Alkoholivabade jookide turustamisega tegelev Silberquelle taotles kdnealu-
se kaubamérgi tihistamist klassi 32 kuuluvate kaupade osas pdhjusel, et se-
da ei kasutata.

Nizza kokkuleppe Klassi 32 kuuluvate kaupade osas tiihistas Austria Paten-
diamet asjaomase kaubamérgi 7. novembri 2006. aasta otsusega. Maselli
esitas selle otsuse peale Oberster Patent- und Markensenatile kaebuse.

Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peata-
da ja esitada Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:
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,»Kas [direktiivi] artikli 10 18iget 1 ja artikli 12 I8iget 1 tuleb tdlgendada nii,
et kaubamérgi tegeliku kasutamisega on tegemist siis, kui seda kasutatakse
kaupade (kaesoleval juhul alkoholivabade jookide) jaoks, mida kaubamargi
omanik muude tema turustatavate kaupade (kéesoleval juhul rdivaste) ostja-
tele pérast miiligilepingu sdlmimist tasuta kaasa annab?”’

Eelotsuse kiisimus

Kdigepealt on asjakohane madrkida, et tuleb vahet teha eelotsusetaotluses
késitletud olukorra ning sellise olukorra vahel, kus kaubamérgiomanik
muib reklaamesemeid meenete v8i muude seotud kaupade kujul.

Nagu eelotsusetaotlusest tuleneb, puudutab Maselli suhtes algatatud tiihis-
tamismenetlus (ksnes Nizza kokkuleppe klassi 32, millesse kuuluvad as-
jaomased reklaamesemed. Seega ei puuduta kdnealune menetlus Masellile
kuuluva kaubamargi registreeringust tulenevaid 6igusi nende kaupade klas-
sis, mida asjaomane ettevGtja mulb, nimelt klassi 25 kuuluvad rdivad.

Nende tapsustuste pdhjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada, kas direktiivi artikli 10 18iget 1 ja artikli 12 18iget 1 tuleb t6lgendada
nii, et juhul kui kaubamérgiomanik kinnitab kaubamargi esemetele, mille ta
annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, on tegemist selle kaubamargi te-
geliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

Maselli ja TSehhi valitsuse arvates tuleb sellele kiisimusele vastata jaatavalt.
Silberquelle, Portugali valitsus ja Euroopa Uhenduste Komisjon vaidavad
vastupidist.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb mdistet ,,tegelik kasutamine”
direktiivi thenduses kasitada kui reaalset kasutamist, mis vastab kaubamar-
gi peamisele Ulesandele, milleks on tagada l8pptarbijale vdi -kasutajale
kauba voi teenuse teatud péritolu, vdimaldades tal ilma v6imaliku segiaja-
miseta eristada kaupa v0i teenust nendest, millel on teine péritolu
(11. martsi  2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003,
Ik 1-2439, punktid 35 ja 36, ning 9. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas
C-442/07: Verein Radetzky-Orden, kohtulahendite kogumikus veel avalda-
mata, punkt 13).

Kaubamirgi ,,tegeliku kasutamise” mdistest tuleneb, et kaubamargiga paku-
tav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad digused, mida saab kasutada
kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamark on kaotanud oma
kaubandusliku eesmargi, milleks on teiste ettevdtjate kaupade vdi teenuste
kdrval nende kaupade vGi teenuste jaoks turu loomine vdi séilitamine, mis
kannavad kaubamarki moodustavat téhist (eespool viidatud kohtuotsus An-
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sul, punkt 37, ja eespool viidatud kohtuotsus Verein Radetzky-Orden,
punkt 14).

Nagu mérkisid nii komisjon Euroopa Kohtule esitatud markustes kui ka
kohtujurist oma ettepaneku punktides 45 ja 55, tuleb registreeritud kauba-
markide arvu ning kaubamérkide vahel tekkida vdivaid vaidlusi arvestades
tunnistada kaubamérgibiguste séilimist teatava kauba- vOi teenusteklassi
suhtes ksnes siis, kui asjaomast kaubamérki on kasutatud sellesse klassi
kuuluvate kaupade ja teenuste turul.

Nagu ettepaneku punktides 48 ja 56 margitud, ei ole see tingimus taidetud
olukorras, kus reklaamesemeid jagatakse teiste kaupade ostmise eest ning
viimati nimetatud kaupade mulgi edendamiseks.

Sellisel juhul ei jaotata asjaomaseid esemeid selleks, et vBimaldada neil
siseneda samasse klassi kuuluvate kaupade turule. Neil asjaoludel ei aita
kaubamargi kinnitamine asjaomastele esemetele kaasa ei uute turustusvdi-
maluste loomisele ega ka tarbija huvides kaupade eristamisele teistelt ette-
vOtjatelt parinevatest kaupadest.

Eeltoodud kaalutlusi arvesse vottes tuleb esitatud kiisimusele vastata, et
direktiivi artikli 10 16iget 1 ja artikli 12 18iget 1 tuleb tdlgendada nii, et ju-
hul kui kaubamargiomanik Kinnitab kaubamérgi esemetele, mille ta annab
oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamargi tegeli-
ku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on ké&esolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus poolelioleva asja (iks staadium, otsustab kohtukulude jaotu-
se siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule markuste esitamisega seotud kulusid,
valja arvatud poolte kohtukulud, ei hilvitata.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kau-
bamarke kasitlevate liikmesriikide digusaktide Uhtlustamise kohta ar-
tikli 10 18iget 1 ja artikli 12 I6iget 1 tuleb tb6lgendada nii, et juhul, kui
kaubamargiomanik kinnitab kaubamargi esemetele, mille ta annab
oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamargi
tegeliku kasutamisega Klassi osas, millesse asjaomased esemed kuulu-
vad.

Allkirjad

45



Kohtuotsus 09.12.2008 — kohtuasi C-442/07

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)
9. detsember 2008*

Kaubamargid — Direktiiv 89/104/EMU — Artikkel 12 — Tiihistamine —
Mittetulundusiihingu registreeritud tahised — Maiste kaubamargi ,tegelik
kasutamine” — Heategevus

Kohtuasjas C-442/07,

mille ese on EU artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenati (Aust-
ria) 27. juuni 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Eu-
roopa Kohtusse 27. septembril 2007, menetluses

Verein Radetzky-Orden
Versus

Bundesvereinigung Kameradschaft ,,Feldmarschall Radetzky”

EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus:  president V. Skouris, kodade esimehed P.Jann,
C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M.Ilesi¢ (ettekandja) ja
A. O Caoimh, kohtunikud G. Arestis, A.Borg Barthet, J. Malenovsky,
U. Léhmus, E. Levits ja L. Bay Larsen,

kohtujurist: J. Mazak,
kohtusekretar: ametnik B. Fllop,

arvestades Kirjalikus menetluses ja 24. juuni 2008. aasta kohtuistungil esita-
tut,

arvestades kirjalikke mérkusi, mille esitasid:

— Verein Radetzky-Orden, esindajad: Rechtsanwalt E. Fichtenbauer ja
Rechtsanwalt K. Krebs,

— Bundesvereinigung Kameradschaft ,,Feldmarschall Radetzky”, esindaja:
Patentanwalt P. Israiloff,

— Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas avvocato dello
Stato W. Ferrante,

* Kohtumenetluse keel: saksa
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—  Euroopa Uhenduste Komisjon, esindaja: H. Kramer,

olles 18. septembri 2008. aasta kohtuistungil &ra kuulanud kohtujuristi ette-
paneku,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus késitleb néukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direk-
tiivi 89/104/EMU kaubamarke kasitlevate lilkmesriikide igusaktide thtlus-
tamise kohta (EUT L 40, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 92; edaspidi ,,di-
rektiiv’’) tdlgendamist.

Taotlus esitati seoses Verein Radetzky-Ordeni (edaspidi ,,Radetzky-Orden™)
ja Bundesvereinigung Kameradschaft ,,Feldmarschall Radetzky” (edaspidi
,,BKFR”) vahelise vaidlusega, mis puudutab viimati nimetatud mittetulun-
dusiihingule kuuluvate kaubamarkide tthistamist tegeliku kasutamise puu-
dumise tottu.

Oiguslik raamistik
Vastavalt direktiivi artikli 12 16ikele 1:

,,Kaubamirgi voib tiihistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie jarjestikuse
aasta jooksul kasutatud kaupade vdi teenuste puhul, mille jaoks see regist-
reeriti ja kasutamata jdtmisel ei ole mdistlikke pdhjendusi; [...]”

Direktiivi pdhjenduses 12 on sétestatud, et ,,to6stusomandi kaitse [...] kon-
ventsioon[, mis allkirjastati 20. mértsil 1883 Pariisis, vaadati viimati I&bi
14. juulil 1967 Stockholmis ja muudeti 28. septembril 1979 (Recueil des
traités des Nations unies, 828. kd, nr 11851, Ik 305; edaspidi ,,Pariisi kon-
ventsioon”),] on siduv koigi tihenduse litkmesriikide jaoks; on oluline, et
kaesoleva direktiivi satted oleksid Pariisi konventsiooni sétetega téielikus
kooskdlas [...]".

Austria diguses on 1970. aasta Markenschutzgesetzi (kaubamarkide kaitse
1970. aasta seadus, BGBI. 260/1970; edaspidi ,,MSchG”) § 10a sbnastatud
jargmiselt:

,» Tdhise kasutamine kauba voi teenuse tdhistamiseks on eelkdige

1) téhise kandmine kaupadele vdi nende pakendile voi asjadele, millega
seoses teenust osutatakse voi peaks osutatama;
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2) konealuse tahisega kaupade pakkumine, turuleviimine vdi ladustamine
nimetatud otstarbel vbi kbnealuse t&hisega teenuste pakkumine voi osuta-
mine;

3) kaupade importimine ja eksportimine kdnealuse téhise all;
4) tdhise kasutamine dridokumentidel, kuulutustel v4i reklaamides.”
MSchG § 33a I6ikes 1 on sétestatud:

,»lga isik voib taotleda sellise kaubamirgi tiihistamist, mis on vdhemalt viis
aastat olnud Austrias registreeritud vdi mida § 2 18ike 2 alusel Austrias
kaitstakse, kui tiihistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei
ole omanik ega viimase ndusolekul kolmas isik seda kaubamérki nende
kaupade vdi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tege-
likult kasutanud (8 10a), vélja arvatud juhul, kui kaubamdrgiomanik suudab
kaubamadrgi kasutamata jatmist pohjendada.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

BKFR-i tegevus seisneb Uhelt poolt selliste sdjavéeliste traditsioonide alal-
hoidmises nagu lahingus langenud sGjavaelaste malestusjumalateenistuste,
malestusurituste ja sGjavaelaste kokkutulekute korraldamine ning sdjaohvri-
te mélestusmarkide hooldamine ning teiselt poolt heategevuses nagu raha ja
varaliste annetuste kogumine ning nende jagamine abivajajatele.

Talle kuuluvad kujutis- ja sénamargid, mis kujutavad endast valdavalt tee-
netemérke. Need kaubamargid on registreeritud Austria Patendiameti kau-
bamargiregistris. Nende kaitse algas 8. jaanuaril 1996. Kdik need kauba-
margid on registreeritud kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni
1957. aasta méarkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvus-
vahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja paran-
datud kujul) klassi 37, mis kéasitleb muu hulgas hooldustdid, klassi 41, mis
puudutab muu hulgas kultuurialast tegevust, klassi 42 (niiid 45), mis kasit-
leb muu hulgas sotsiaalseid teenuseid.

BKFR annab ordeneid ja aumdrke, mis vastavad p6hikohtuasjas késitletava-
tele kaubamarkidele. Teatavad BKFR-i liikmed kannavad ordeneid ja au-
marke Uritustel ning annetuste kogumisel ja jagamisel. Kaubamargid on tri-
kitud ka Urituste kutsetele, kirjapaberile ning Ghingu reklaammaterjalidele.

Radetzky-Orden taotles 17. augustil 2004 kénealuste kaubamaérkide tiihis-
tamist kasutamata jatmise tottu MSchG § 33a tdhenduses. Ta pdhjendas



Kohtuotsus 09.12.2008 — kohtuasi C-442/07

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oma taotlust asjaoluga, et BKFR ei olnud kaubamdrke viimase viie aasta
jooksul kaubandustegevuses kasutanud.

Austria Patendiameti tiihistamisosakond rahuldas Radetzky-Ordeni taotluse.
BKFR esitas selle otsuse peale kaebuse Oberster Patent- und Markensenati-
le (kdrgem patendi- ja kaubamargikohus).

Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peata-
da ja esitada Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

,Kas [direktiivi] artikli 12 I6iget 1 tuleb tGlgendada nii, et kaubamarki on
tihe ettevdtja kaupade ja teenuste eristamiseks teiste ettevdtja omadest (tege-
likult) kasutatud juhul, kui seda kasutab mittetulundusiihing oma Urituste
kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui @hingu liikmed
kannavad vastavat kaubamarki kujutavaid rinnamarke annetuste kogumisel
ja jagamisel?”

Eelotsuse kiisimus

Maistest ,,tegelik kasutamine” direktiivi artikli 12 18ike 1 tdhenduses tuleb
aru saada kui kasutamisest, mis ei ole toimunud simboolselt ja mille ainus
eesmark ei ole kaubamargiga saadud Oiguste sdilitamine. Tegemist peab
olema tegeliku kasutamisega, mis on vastavuses kaubamargi peamise ules-
andega, milleks on tagada l8pptarbijale v8i -kasutajale kauba v&i teenuse
teatud paritolu, vbimaldades tal ilma v6imaliku segiajamiseta eristada kaupa
vBi teenust nendest, millel on muu péritolu (11. mértsi 2003. aasta otsus
kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, Ik 1-2439, punktid 35 ja 36).

Nagu Euroopa Kohus on t&psustanud, tuleneb kaubamérgi tegeliku kasuta-
mise mdistest, et kaubamargi omanik peab seda kasutama kaubamérgiga
kaitstud kaupade vOi teenuste turul, mitte ainult asjaomase ettevdtte piires.
Kaubamargiga pakutav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad digused,
mida saab kasutada kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamérk
on kaotanud oma kaubandusliku eesmargi, milleks on teiste ettevotjate kau-
pade vdi teenuste kdrval nende kaupade vdi teenuste jaoks turu loomine voi
séilitamine, mis kannavad kaubamargi moodustavat téhist (eespool viidatud
kohtuotsus Ansul, punkt 37).

Kaubamérkide ja nende kasutamise majanduslik tdhendus nahtub muu hul-
gas Pariisi konventsioonist, milles tdhistatakse kaubaméirke sdnadega ,.kau-
bamirgid ja teenuse kaubamirgid”. Nagu tuleneb direktiivi pdhjendu-
sest 12, tuleb seda tdlgendada kooskdlas kdnealuse konventsiooniga.

Mis puudutab kisimust, kas mittetulundusiihingut, kes tegeleb kaesoleva
kohtuotsuse punktides 7 ja 9 kirjeldatud tegevuse laadse tegevusega, voib
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pidada kaubamarki tegelikult kasutavaks eespool viidatud kohtuotsuse An-
sul tdhenduses, siis tuleb markida, et asjaolu, et kaupu vdi teenuseid paku-
takse tulu saamise eesmargita, ei ole méarav.

Asjaolu, et heategeval thingul puudub tulu saamise eesmark, ei vilista, et
tema eesmark vdib olla oma kaupadele vdi teenustele turu loomine ja seejé-
rel selle séilitamine.

Pealegi, nagu moonis Radetzky-Orden Euroopa Kohtule esitatud kirjalikes
maérkustes, on olemas tasustatavaid heategevusteenuseid. Moodsas tihiskon-
nas on tekkinud mitmesugust liiki mittetulundusiihinguid, kes p&himéotteli-
selt osutavad oma teenuseid tasuta, kuid keda tegelikult rahastatakse toetus-
tega vOi kes saavad tasu mitmesuguses vormis.

Eelnevast tulenevalt ei ole vélistatud, et mittetulundusiihingu registreeritud
kaubamarkidel on teatav eesmark, mis seisneb selles, et need vdivad Uhin-
gut kaitsta kolmandate isikute poolt identsete vdi sarnaste tahiste kasutamise
eest kaubandustegevuses.

Kui kdnealune 0hing kasutab talle kuuluvaid kaubamérke nende kaupade
vOi teenuste identifitseerimiseks ja edendamiseks, mille jaoks kaubamérgid
on registreeritud, kasutab ta neid tGepoolest, mis tahendab, et tegemist on
tegeliku kasutamisega” direktiivi artikli 12 18ike 1 tdhenduses.

Kui mittetulundusiihingud on registreerinud kaubamargina tahised, mida
nad kasutavad oma kaupade vdi teenuste identifitseerimiseks, ei saa nendele
thingutele ette heita, et nad tegelikult ei kasuta kdnealuseid kaubamérke,
kui nad kasutavad neid kdnealuste kaupade ja teenuste jaoks.

Vastavalt sellele, mida Euroopa Kohus leidis eespool viidatud kohtuotsuse
Ansul punktis 37 ja nagu kohtujurist mérkis oma ettepaneku punktis 30, tu-
leb igal juhul tddeda, et kaubamérgi kasutamine mittetulundusiihingu poolt
puhtalt eraviisilistel Uritustel vdi nende valjakuulutamiseks v&i reklaamimi-
seks kujutab endast kaubamaérgi tihingusisest kasutamist, mitte ,.tegelikku
kasutamist” direktiivi artikli 12 I6ike 1 tdhenduses.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu tlesanne on kontrollida, kas BKFR kasutas
talle kuuluvaid kaubamérke oma kaupade vOi teenuste identifitseerimiseks
ja edendamiseks laiema avalikkuse ees vBi kas ta vastupidi piirdus nende
tihingusisese kasutamisega.

Vottes arvesse koiki eelnevaid kaalutlusi, tuleb esitatud kiisimusele vastata,
et direktiivi artikli 12 I6iget 1 tuleb tdlgendada nii, et kaubamarki kasutatak-
se tegelikult, kui mittetulundustihing kasutab seda oma suhetes avalikkusega
urituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui Ghingu
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liilkmed kannavad vastavat kaubamarki kujutavaid rinnamérke annetuste
kogumisel ja jagamisel.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on ké&esolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus poolelioleva asja (iks staadium, otsustab kohtukulude jaotu-
se siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule mérkuste esitamisega seotud kulusid,
vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hilvitata.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kau-
bamaérke Kkésitlevate liikmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta ar-
tikli 12 18iget 1 tuleb t8lgendada nii, et kaubamarki kasutatakse tegeli-
kult, kui mittetulundustihing kasutab seda oma suhetes avalikkusega
Urituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui thin-
gu liikmed kannavad vastavat kaubamaérki kujutavaid rinnamarke an-
netuste kogumisel ja jagamisel.

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

Kaubamargid — Maarus (EU) nr 40/94 — Artikli 15 I8ige 1 — Mdiste , kaubamiirgi
tegelik kasutamine” — Kaubamark, mida kasutatakse iksnes mdne teise mitme-

osalise kaubamargi osana v8i kombinatsioonis teise kaubamérgiga

Kohtuasjas C-12/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa)
24. novembri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Eu-
roopa 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 kohtuistungil
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,

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

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

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

* Kohtumenetluse keel: saksa
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— Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja F. Wilman,

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

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus  kasitleb  kisimust, kuidas tblgendada ndukogu
20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU) nr40/94 (ihenduse kaubamérgi
kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 146) artikli 15 16i-
get 1, mis vOeti muutmata kujul ile nGukogu 26. veebruari 2009. aasta méaa-
ruse (EU) nr 207/2009 (ihenduse kaubamérgi kohta (ELT L 78, Ik 1) artik-
li 15 IGike 1 esimesest I6igust.

See taotlus esitati Colloseum Holding AG (edaspidi ,,Colloseum”) ja Levi
Strauss & Co. (edaspidi ,,Levi Strauss”) vahelises kohtuvaidluses, mis puu-
dutab maaruse nr 40/94 artikli 15 I6ikes 1 esitatud moiste ,.kaubaméargi tege-
lik kasutamine” tolgendamist olukorras, kus registreeritud kaubamairki kasu-
tatakse Uksnes mones teises mitmeosalises kaubamargis selle tihe osana, vdi
kui seda kasutatakse Uksnes koos teise kaubamérgiga ja mdlemad kauba-
margid kombinatsioonina on kaubamargina registreeritud.

Oiguslik raamistik
Rahvusvaheline digus

Pariisis 2. martsil 1883 allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis
I&bi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tddstusomandi kaitse
konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851,
Ik 305, edaspidi ,,Pariisi konventsioon”) artikli 5C 18iked 1 ja 2 sétestavad:

,»1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud margi kasutamine, siis
voidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult pérast ettendhtud téht-
aja moodumist ja tiksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei digusta oma tege-
vusetust.

2) Kui omanik kasutab kaubamarki niisugusel kujul, mis erineb thes [sel-
le konventsiooniga loodud] liidu liikmesriigis registreeritust (ksikosade
poolest, muutmata kaubamérgi eristusvdimet, ei too selline kasutamine kaa-
sa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamérgile voi-
maldatud kaitset.”
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Liidu digus
Méaruse nr 40/94 pohjenduses 9 on sétestatud:
,,Uhenduse kaubamirkide kaitsmine vdi muude varem registreeritud kau-

bamérkide kaitsmine nende vastu ei ole pShjendatud, kui kaubamarke tege-
likult ei kasutata.”

Selle méé&ruse artikli 7 ,,Absoluutsed keeldumispShjused” 16ige 1 satestab:

,E1 registreerita:

[..]

b) kaubamarke, millel puudub eristusvdime;

c) kaubamarke, mis koosnevad ainult sellistest mérkidest vGi téhistest,
mis téhistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véartust,
geograafilist paritolu vbi kaupade tootmise vdi teenuste pakkumise ae-
ga v8i muid kauba vGi teenuse omadusi;

d) kaubamarke, mis koosnevad ainult markidest vOi tdhistest, mis on
muutunud tavapdaraseks igapaevases keelekasutuses v0i heausksetes ja
kindlakskujunenud kaubandustavades;

[...]
Nimetatud maaruse artikli 7 I18ikes 3 on satestatud:

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

Maaruse nr 40/94 artikli 9 ,,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused” 15i-
ge 1 sétestab:

,,Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Oma-
nikul on Bigus takistada k&iki kolmandaid isikuid kasutamast kaubanduste-
gevuse kéigus ilma tema loata:

[..]

b)  kdiki tahiseid, kui identsuse v6i sarnasuse tottu henduse kaubamargi-
ga ning identsuse vdi sarnasuse tdttu Uhenduse kaubamargi ja tdhisega
kaitstud kaupade vdi teenustega on tdendoline, et avalikkus vBib need
omavahel segi ajada; segiajamise t6endosus hdlmab ka tdendosust, et
téhist seostatakse kaubamargiga;
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Nimetatud maaruse artikkel 15 ,,Uhenduse kaubamérkide kasutamine” si-
testab:

,»1.  Kui omanik ei ole Gihenduse kaubamérki viie aasta jooksul pérast re-
gistreerimist Uhenduses tegelikult kasutusele vdtnud kaupade voi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud, vdi kui selle kasutamine on kat-
kematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kauba-
margi suhtes kéesoleva méaarusega ette nahtud sanktsioone, valja arvatud
juhul, kui kasutamata jatmine on pdhjendatud.

2. Kasutamisena esimese 18igu tdhenduses kasitatakse ka jargmist:

a) Uhenduse kaubamérgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud ku-
just selliste elementide poolest, mis ei muuda margi eristusvdimet;

[.]".
Maaruse nr 40/94 artikli 98 16ige 1 satestab:

,»Kui tthenduse kaubamairkide kohus leiab, et kostja on rikkunud iithenduse
kaubamargiga seotud digusi vdi dhvardanud neid rikkuda, teeb ta korraldu-
se, millega keelatakse kostjal Gihenduse kaubamargiga seotud 8igusi rikku-
vate toimingute jatkamine, kui ei ole eripdhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele
vGtab kohus siseriikliku Giguse kohaselt meetmed tagamaks, et kdnealusest
keelust peetakse kinni.”

Saksamaa Bigus

Kaubamarkide ja muude eristavate tahiste kaitse seaduse (Gesetz Uber den
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBI. 1994 |, Ik 3082,
edaspidi ,.kaubamérgiseadus”), mida on muudetud 7. juuli 2008. aasta sea-
dusega BGBI. 2008 I, 1k 1191), § 14 Idike 2 punkt 2, mis vastab maéruse
nr 40/94 artikli 9 18ike 1 punktile b, annab kaubamargiomanikule diguse
keelata kasutada:

»[...] koiki tdhiseid, mille identsuse v0i sarnasuse tottu kaubaméirgiga ning
kaubamargiga ja tahisega kaitstud kaupade vdi teenuste identsuse voi sarna-
suse tottu on tbendoline, et avalikkus v6ib need omavahel segi ajada; se-
giajamise tdendosus hdlmab ka téendosust, et tahist seostatakse kaubamér-
giga, [...]".

Paragrahvi 14 18ikes 5 on satestatud:
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»Kaubamirgi omanik voib rikkumise kordumise véltimiseks igalt isikult,
kes kasutab t&hist vastuolus I8igetes 2—4 satestatuga, nduda sellise tegevuse
16petamist. Noude voib esitada ka esmakordse rikkumise ohu korral.”

P6hikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Levi Straussile kuulub palju kaubamaérke, sh ithenduse kaubamérk LEVI’S,
mis on registreeritud muu hulgas réivaste jaoks, ja 12. jaanuaril 1977. aastal
meeste, naiste ja laste pukste, séarkide, pluuside ja jakkide jaoks registreeri-
tud Saksa sOna- ja kujutismark nr DD 641 687 (edaspidi ,,kaubamérk 3”).
Viimati nimetatud kaubamérk, mille vasakpoolse serva ilaosas asuval puna-
sel ristkiilikukujulisel manusel asub sonaline element ,,LEVI’S”, on jargmi-
ne:

I

L e e

Levi Straussile kuulub ka 10. veebruaril 2005 plkste jaoks registreeritud
vérviline (punane, sinine) Uhenduse kujutismark nr2 292 373 (edaspidi
»kaubamirk 6”). Registrisse kantud kirjelduse kohaselt on see asendimérk
ja koosneb punasest ristkullikukujulisest tekstiilist lapatsist ning on pukste,
pdlvpikste ja seelikute tagatasku vasaku serva ilaosa vahele 6mmeldud ja
ulatub dmbluse vahelt vélja. Nimetatud kaubamérk on jargmine:
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Kaubamargi 6 registreering sisaldab loobumisklauslit, mille kohaselt ei
esitata tasku kuju ja varvuse kohta per se ainudiguse nduet. Kaubamérk 6 on
registreeritud kasutamise kdigus omandatud eristusvdime alusel vastavalt
madruse nr 40/94 artikli 7 1dikele 3.

Colloseum tegeleb pealisrbivaste jaemiligiga. Selle tegevuse kadigus on ta
viinud turule pukse, nimelt teksapikse kaubamarkide COLLOSEUM,
S. MALIK ja EURGIULIO all. Kdnealuste teksapukste parema tagatasku
kilge on Kkinnitatud punased ristkilikukujulised tekstiilist lapatsid, mis on
dmmeldud parempoolse vélisdmbluse vahele tasku tlemises kolmandikus
ning millel on kujutatud asjaomased kaubamérgid vdi nimetus
»SM JEANS”.

Levi Strauss esitas padevale esimese astme kohtule hagi, milles ta eelkdige
palus kohustada Colloseumit I6petama selliste plkste mdimine, turule vii-
mine vBi nimetatud eesmargil valdamine. Colloseum esitas sellele vastuvai-
te, tuginedes kaubamérgi 6 ebapiisavale kasutamisele.

Esimese astme kohtus rahuldas Levi Straussi ndude ja apellatsioonikohus
jattis rahuldamata Colloseumi esitatud apellatsioonkaebuse esimese astme
kohtu otsuse peale.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus, kellele Colloseum esitas kassatsioonkae-
buse, tlihistas apellatsioonikohtu otsuse ja saatis asja sellele kohtule tagasi
uue otsuse tegemiseks. Apellatsioonikohus jattis Colloseumi apellatsioon-
kaebuse uuesti rahuldamata ning viimati nimetatu esitas eelotsusetaotluse
esitanud kohtule uue kassatsioonkaebuse.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus seisukohale, et kassatsioonkaebuse
lahendamine sGltub méaruse nr 40/94 artikli 15 I8ikele 1 antavast tdlgendu-
sest. Nimetatud kohus tugines maéruse nr 40/94 artikli 9 18ike 1 punkti b
alusel kaubamargi 6 ja Colloseumi turustatavate piksimudelite segiajamise
tdendosusele 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 tdhenduses. Ta mar-
gib, et Saksa menetlusdiguse normide kohaselt on talle siduv apellatsiooni-
kohtu jareldus, et kaubamérk oli registreeritud 10. veebruaril 2005. Seega
on kaubamargi omaniku digused 18ppenud, kui kaubamarki ei ole enne apel-
latsioonikohtu istungi I6ppemist 18. veebruaril 2010 tegelikult kasutatud
nimetatud sétte tahenduses.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob seejérel esile, et apellatsioonikohus
leidis, et Levi Strauss oli kasutanud kaubamarki 6 ksnes kaubamargi 3 ku-
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jul. Kéesolevas vaidluses on seega eelkdige oluline kisimus, kas teise kau-
bamérgi osaks olevat ja teise kaubamdrgi kasutamise kaigus maéruse
nr 40/94 artikli 7 I16ike 3 tahenduses eristusvdime omandanud registreeritud
kaubamarki on voimalik teise kaubamérgi kasutamise kaudu tegelikult ka-
sutada.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus maérgib, et seda kisimust ei ole varem
kasitletud. Asjaomane kohus réhutab ka, et kaubamargid 3 ja 6 ei erine tei-
neteisest mitte ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamarki-
de eristusvBimet, ja seega ei ole maéruse nr 40/94 artikli 15 I8ike 2 punkti a
tingimused kéesoleval juhul taidetud, mistdttu pdhikohtuasjas esinevad as-
jaolud erinevad selle eelotsusetaotluse aluseks olnud kohtuasja asjaoludest,
milles tehti 25. oktoobri 2012. aasta otsus C-553/11: Rintisch.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et on vGimalik, et pukste turustami-
sel Levi Straussi poolt pealetriikki ,,LEVI’S” kandva punase ristkiilikukuju-
lise tekstiilist lapatsi kasutamisega on tegelikult kasutatud nii kaubamaérki 6
kui ka sdnamirki LEVT’S, ja mdlemad kaubamirgid on ka registreeritud
kombinatsioonina kui kaubamark 3. Seeparast on eelotsusetaotluse esitanud
kohtul tekkinud kisimus, kas kaubamargi tegelik kasutamine mééruse
nr 40/94 artikli 15 18ike 1 tadhenduses on voimalik, kui seda kasutatakse
liksnes koos teise kaubamargiga, avalikkuse silmis on kahe kaubamargi pu-
hul tegemist iseseisvate téhistega ja mdlemad kaubamérgid on lisaks kom-
binatsioonina kaubamaérgina registreeritud.

Neil asjaoludel otsustas Bundesgerichtshof menetluse peatada ja esitada
Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

,,Kas madruse nr 40/94 artikli 15 16iget 1 tuleb t6lgendada nii, et:

1) mitmeosalise kaubamérgi osaks oleva ja ainult mitmeosalise kauba-
margi kasutamise kaigus eristusvGime omandanud kaubamargi tegelik
kasutamine on vdimalik, kui kasutatakse tksnes mitmeosalist kauba-
marki, ja

2) kaubamarki kasutatakse selle omaniku diguste sdilitamiseks, kui seda
kasutatakse Uksnes koos teise kaubamargiga ja avalikkuse silmis on
kahe kaubamérgi puhul tegemist iseseisvate tahistega ning mdlemad
kaubamargid on lisaks kombinatsioonina kaubamérgina registreeri-
tud?”
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Eelotsuse kisimuste analtilis

Nende kiusimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esita-
nud kohus sisuliselt teada, kas kaubamérgi tegeliku kasutamise tingimus, st
kaubamargi kasutamine selle omaniku Oiguste sdilitamiseks méaéruse
nr 40/94 artikli 15 I16ike 1 tdhenduses, on téidetud, kui registreeritud kauba-
marki, mis on omandanud eristusvéime teise mitmeosalise kaubamérgi —
mille ks osa see on — kasutamise kéigus, kasutatakse iksnes mdnes teises
mitmeosalises kaubamargis voi kui seda kasutatakse (iksnes koos teise kau-
bamérgiga ja mdlemad kaubamargid on lisaks kombinatsioonina kaubamar-
gina registreeritud.

Euroopa Kohtu véljakujunenud praktikast tuleneb, et kaubamaérgi eristus-
vOime méaaruse nr 40/94 artikli 7 mottes tdhendab seda, et kaubamark vdi-
maldab médratleda kauba, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotletak-
se, konkreetselt ettevotjalt parinevana ja seega eristada seda kaupa teiste et-
tevotjate kaubast (12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart
Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 23 ja seal viidatud
kohtupraktika). Kaubamargi peamine Ulesanne on vdimaldada tarbijatel
maadratleda, milliselt ettevdtjalt 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 eristusvbime
omandamist kasutamise kaigus maaruse nr 40/94 artikli 7 18ike 3 alusel, siis
selles osas on Euroopa Kohus nBukogu 21. detsembri 1998. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kasitlevate liikmesriikide Gigusaktide
iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1, ELT erivaljaanne 17/01, Ik 92)
artikli 3 16ike 3 raames — viimati nimetatud séte vastab sisuliselt kdnealusele
maaruse nr 40/94 artiklile — otsustanud, et eristusvdime saab omandada nii
juhul, kui kaubamarki kasutatakse osana registreeritud kaubamargist (he
selle elemendi kujul, kui ka kasutamisest kombinatsioonis registreeritud
kaubamargiga. Mdlemal juhul piisab, kui sellise kasutamise tagajérjel tajub
asjaomane avalikkus, et taotletud kaubamadrgiga téhistatud toode voi teenus
on parit kindlalt ettevdtjalt (7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03:
Nestlé, EKL 2005, Ik 1-6135, punkt 30).

Jarelikult, sGltumata sellest, kas mdnd tahist kasutatakse registreeritud kau-
bamérgi osana voi sellega kombinatsioonis, on otsustav tingimus, et sellise
kasutamise tagajarjel téhis, mille registreerimist kaubamargina taotleti, vdib
asjaomase avalikkuse teadvuses tahistada seda tahist kandvat kaupa kindlalt
ettevotjalt parinevana.
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Lisaks on Euroopa Kohus juba asunud seisukohale, et eespool viidatud
kohtuotsuse Nestlé punktis 30 tehtud jareldus on (ildkohaldatav ja seda saab
kohaldada ka juhul, kui on tegemist varasema kaubamargi erilise eristus-
vBime olemasolu tuvastamisega selleks, et teha kindlaks, kas segiajamine
maaruse nr40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses on tBendoline
(17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-488/06 P: L & D vs. Siseturu Uht-
lustamise Amet, EKL 2008, Ik 1-5725, punktid 50-52).

Méaruse nr 40/94 (lesehitust ja eesmarki ning selle maaruse artikli 15 16i-
get 1 arvestades tuleb asuda seisukohale, et see jareldus, millele Euroopa
Kohus jéudis eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30, sobib ka seo-
ses moistega kaubamirgi ,tegelik kasutamine” registreeritud kaubamaérgi
omaniku Biguste séilitamiseks nimetatud satte tahenduses.

Kasutamine, mille kdigus mdni tahis omandab eristusvdime vastavalt maa-
ruse nr 40/94 artikli 7 I6ikele 3, seondub enne selle tahise kaubamérgina re-
gistreerimist mé6dunud ajavahemikuga, samas kui tegelik kasutamine sama
maaruse artikli 15 16ike 1 tahenduses puudutab viie aasta pikkust ajavahe-
mikku pdrast registreerimist, nii et kaubamargi registreerimise eesmargil
kaubamargi kasutamisele nimetatud artikli 7 18ike 3 tdhenduses ei saa ise-
enesest tugineda selleks, et tdendada kaubamargi kasutamist registreeritud
kaubamdrgi omaniku omandatud Oiguste séilitamiseks nimetatud maéruse
artikli 15 I16ike 1 tdhenduses.

Samas tuleb ldises plaanis meenutada eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé
punktides 27-30 esitatut, mille kohaselt hdlmab mdiste ,,kasutamine” juba
selle s6na tdhenduse kohaselt nii asjaomase kaubamargi kasutamist iseseis-
valt kui ka selle kasutamist teise kaubamérgi kui terviku koostisosana voi
sellega kombinatsioonis.

Nagu Saksamaa ja Uhendkuningriigi valitsus Euroopa Kohtu istungil asja-
kohaselt markisid, ei saa alati otsustavat tdhtsust omava kasutamise tingi-
muse (le otsustada erinevate elementide alusel sdltuvalt sellest, kas selle
tingimuse alusel otsustatakse kaubamérgiga kaasnevate diguste tekkimise
v0i selliste diguste sailitamise tagamise Gle. Nimelt kui tahis voib omandada
kaubamargile antava kaitse teatud moel kasutamise kéigus, siis peab sama-
sugune kasutamine vdimaldama ka sellist kaitset séilitada.

Seetdttu tuleb asuda seisukohale, et nduded, mis esitatakse maaruse
nr 40/94 artikli 15 18ike 1 méttes kaubamargi tegeliku kasutamise kontrol-
limisele, on analoogsed nduetega, mis puudutavad téhise registreerimiseks
vajaliku eristusvdime omandamist kasutamise kdigus nimetatud mééaruse ar-
tikli 7 16ike 3 tdhenduses.
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Samas tuleb siiski selles kiisimuses r8hutada asjaolu, millele viitasid ka
Saksamaa ja Uhendkuningriigi valitsus ning Euroopa Komisjon, et regist-
reeritud kaubamark, mida kasutatakse Uksnes mitmeosalise kaubamargi
osana vOi kombinatsioonis mone teise kaubamérgiga, peab olema jatkuvalt
tajutav asjaomase kauba kaubandusliku péritolu tahisena, selleks et see ka-
sutamine vastaks moistele ,,tegelik kasutamine” kdnealuse artikli 15 18ike 1
tdhenduses.

Eelnevaid kaalutlusi arvesse vottes tuleb esitatud eelotsuse kulsimustele
vastata, et kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus maaruse nr 40/94 artik-
li 15 I6ike 1 tdhenduses vOib olla téidetud, kui registreeritud kaubamarki,
mis on omandanud eristusvdime teise mitmeosalise kaubamargi — mille ks
osa ta on — kasutamise kéigus, kasutatakse (iksnes selles teises mitmeosali-
ses kaubamargis vGi kui seda kasutatakse (iksnes koos teise kaubamérgiga ja
lisaks on mélemad kaubamérgid kombinatsioonina kaubamargina registree-
ritud.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on k&esolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus pooleli oleva asja (iks staadium, otsustab kohtukulude jao-
tuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud ku-
lusid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hivitata.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus n&ukogu 20. detsembri
1993. aasta maaruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamérgi kohta artik-
li 15 18ike 1 t&henduses voib olla taidetud, kui registreeritud kauba-
mérki, mis on omandanud eristusv8ime teise mitmeosalise kaubamargi
— mille Uks osa ta on — kasutamise kaigus, kasutatakse tiksnes selles tei-
ses mitmeosalises kaubamaérgis vGi kui seda kasutatakse tksnes koos
teise kaubamargiga ja lisaks on mélemad kaubamargid kombinatsioo-
nina kaubamargina registreeritud.

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

Kaubamérgid — Maarus (EU) nr 207/2009 — Artikli 9 I3ike 1 punktid b ja c,

artikli 15 18ige 1 ja artikli 51 18ike 1 punkt a — Kehtetuks tunnistamise pohjused

— Maiste ,,tegelik kasutamine” — Kaubamérk, mida kasutatakse koos teise
kaubamargiga v6i mitmeosalise kaubamargi osana — Varv voi
varvikombinatsioon, millega kaubamaérki kasutatakse — Maine

Kohtuasjas C-252/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Court of Appeal’i (England & Wales)
(Civil Division) (Uhendkuningriik) 26. aprilli 2012. aasta otsusega esitatud
eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. mail 2012, menetluses

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. Ilesi¢ (ettekandja), kohtunikud E. Jarasitinas,
A. O Caoimh, C. Toader ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: J. Kokott,
kohtusekretar: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 20. mértsi 2013. aasta kohtuistungil esi-
tatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

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

* Kohtumenetluse keel: inglise
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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 arakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi
ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud jargmise

otsuse.

Eelotsusetaotlus kasitleb ndukogu 26. veebruari 2009. aasta mairuse (EU)
nr 207/2009 Ghenduse kaubamérgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 9 I16ike 1
punktide b ja c, artikli 15 I6ike 1 ja artikli 51 18ike 1 punkt a t6lgendamist.

See eelotsusetaotlus esitati thelt 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 ihenduse kaubamérkide vaidetava rikkumise dile.

Oiguslik raamistik
Rahvusvaheline digus

Pariisis 20. martsil 1883. aastal allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stock-
holmis l&bi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tédstusomandi
kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, o0sa 828,
nr 11851, Ik 305, edaspidi ,,Pariisi konventsioon™) artikli 5 18igu C I6iked 1
ja 2 satestavad:

,1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud margi kasutamine, siis
voidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult pérast ettenéhtud téhta-
ja méddumist ja Uksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei Gigusta oma tege-
vusetust.

2) Kui omanik kasutab kaubamérki niisugusel kujul, mis erineb thes [Pa-
riisi konventsiooni artikli 1 kohaselt td6stusomandi kaitseks asutatud] liidu
liilkmesriigis registreeritust tksikosade poolest, muutmata kaubamargi eris-
tusvdimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnis-
tamist ega kitsenda kaubamérgile voimaldatud kaitset.”

63



Kohtuotsus 18.07.2013 — kohtuasi C-252/12

64

Liidu digus
Méaruse nr 207/2009 pohjendus 10 on jargmine:

,Uhenduse kaubamarkide kaitsmine v6i muude varem registreeritud kau-
bamérkide kaitsmine nende vastu ei ole pShjendatud, kui kaubamarke tege-
likult ei kasutata.*

Selle méé&ruse artikkel 7 ,,Absoluutsed keeldumispShjused” sétestab:

, 1. Eiregistreerita:

[..]

b) kaubamarke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) kaubamarke, mis koosnevad ainult sellistest mérkidest vGi téhistest,
mis téhistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véartust,
geograafilist paritolu vbi kaupade tootmise vdi teenuste pakkumise ae-
ga v8i muid kauba vGi teenuse omadusi;

d) kaubamarke, mis koosnevad ainult markidest vOi tdhistest, mis on
muutunud tavapdaraseks igapaevases keelekasutuses vGi heausksetes ja
kindlakskujunenud kaubandustavades;

[..]

3. Ldike 1 punkte b, ¢ jad ei kohaldata, kui kaubamérk on kasutamise kai-
gus muutunud neid kaupu voi teenuseid eristavaks, mille jaoks registreeri-
mist taotletakse.”

Konealuse maaruse artikli 9 ,,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused”
16ige 1 sétestab:

,,Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Oma-
nikul on Gigus takistada kdiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubanduste-
gevuse kéigus ilma tema loata:

[.]

b)  kdiki tahiseid, kui identsuse vo6i sarnasuse tottu ihenduse kaubamargi-
ga ning identsuse vdi sarnasuse tdttu (henduse kaubamargi ja téhisega
kaitstud kaupade vdi teenustega on tGenéoline, et avalikkus v8ib need
omavahel segi ajada; segiajamise t6endosus hdlmab ka tdendosust, et
téhist seostatakse kaubamargiga;
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c) koiki tahiseid, mis on identsed vOi sarnased Uhenduse kaubamaérgiga,
seoses kaupade v@i teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja
teenustega, mille jaoks Uhenduse kaubamark on registreeritud, kui
thenduse kaubamérgil on Ghenduses maine ja kui kdnealuse téhise ka-
sutamine ilma tungiva pdhjuseta tdhendaks henduse kaubamérgi eris-
tusvdime vOi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

Selle sama maaruse artikli 15 ,,Uhenduse kaubamirkide kasutamine” 1dige 1
on sbnastatud jargmiselt:

,,Kui omanik ei ole ihenduse kaubamirki viie aasta jooksul pérast registree-
rimist Uhenduses tegelikult kasutusele vdtnud kaupade vdi teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud, v8i kui selle kasutamine on katkematu
viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamargi
suhtes kdesoleva maarusega ette nahtud sanktsioone, vélja arvatud juhul, kui
kasutamata jatmine on pdhjendatud.

Kasutamisena esimese 18igu tdhenduses kéasitatakse ka jargmist:

a) Uhenduse kaubamérgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud ku-
just selliste elementide poolest, mis ei muuda mérgi eristusvdimet;

[...]".
Maédruse nr 207/2009 artikli 51 ,,Tiihistamise pShjused” 15ige 1 tdpsustab:

,,Uhenduse kaubamirk tunnistatakse kehtetuks Siseturu Uhtlustamise Ame-
tile (kaubamérgid ja todstusdisainilahendused)] esitatud taotluse voi rikku-
mise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pdhjal, kui:

a) kaubamarki ei ole [liidus] viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud kau-
pade v&i teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutama-
ta jatmisel ei ole mdistlikke pdhjendusi; keegi ei vdi siiski taotleda
Uhenduse kaubamérgi omaniku Giguste tiihistamist, kui kaubamérgi te-
gelik kasutamine algas v0i jatkus viieaastase ajavahemiku 18pu ja taot-
luse vOi vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus voi jatku-
mine kolme kuu jooksul enne taotluse voi vastuhagi esitamist, kui see
algas kdige varem viieaastase pideva kasutamatajatmise ajavahemiku
I6ppedes, jaetakse siiski tdhelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alus-
tamiseks voi jatkamiseks hakati tegema alles pérast seda, kui omanik
sai teada taotluse vi vastuhagi tdendolisest esitamisest;
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Pdhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse kiisimused

Oktoobris 2009 kaivitas Asda, kellele kuulubvekhupluste kett, optika-
toodete reklaamikampaania, mis oli suunatud konis&pecsavers vastu,
kes on lihtaegu Uhendkuningriigi suurim optikakasfgikett ja Asda pea-
mine konkurent. Selles kampaanias kasutas Asdaamikhuseid ,Be a real
spec saver at Asda” ja ,Spec savings at ASDA” j@ngmisi logosid:

S

0 - U ey :
CASDA LSpticians )

N

The Family Optletlan

10. Peagi péarast selle reklaamikampaania algusase&iontsern Specsavers
19. oktoobril 2009 High Court of Justice’ile (Ength& Wales) (Civil Divi-
sion) Asda vastu hagi, mis tugines jargmiste Uhsadaubamarkide rik-

kumisele:

Uhenduse sGnamaérgid nr 1321298 ja nr 341892&aonsnevad sOnast
.Specsavers”;

Ulhenduse kujutismérgid nr 449256 ja nr 1321348,hélmavad jarg-
mist tahist (edaspidi ,varjutatud logoga kaubandiigi

Specsavers

Uihenduse kujutismérk nr 5608385, mis hdlmab jépahist:
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13.

14.

15.

—  (henduse kujutismérk nr 1358589, mis hdlmab jargmist tahist (edaspi-
di ,,tekstita logo kujutav kaubamark™):

High Court of Justice’i (England & Wales) 6. oktoobri 2010. aasta otsuses
sedastati, et Asda ei ole rikkunud kontserni Specsavers (henduse kauba-
marke. Lisaks otsustas nimetatud kohus tunnistada kasutamata jatmise poh-
jendusel kehtetuks tekstita logo kujutava kaubamargi. Kontsern Specsavers
esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Court of Appeal’ile (England
& Wales) (Civil Division).

Eelotsusetaotluse esitanud kohus tegi 31. jaanuaril 2012 kohtuvaidluses
otsuse kontsernile Specsavers kuuluvate Uhenduse sGnamérkide nr 1321298
ja nr3418928 ning Uhenduse kujutisméarkide nr 449256, nr 1321348 ja
nr 5608385 véidetava rikkumise kohta. See kohus tuvastas, et viimati nime-
tatul oli nende kaubamérkide alusel ning vastavalt maéaruse nr 207/2009 ar-
tikli 9 16ike 1 punktile ¢ Bigus keelata Asdal kasutada 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 pdhi-
kohtuasjas otsust tekstita logo kujutavat kaubamérki puudutavas vaidluskii-
simuses, on tal vaja esitada Euroopa Kohtule kiisimused jargmiste asjaolude
kohta.

Esiteks, kuivdrd Asda on ndudnud tekstita logo kujutavast kaubamargist
tulenevate diguste kehtetuks tunnistamist kasutamata jatmise pdhjusel, siis
ei ole eelotsusetaotluse esitanud kohus veendunud, kas varjutatud logoga
kaubamargi kasutamine vdib seisneda tekstita logo kujutava kaubamargi ka-
sutamises.

Teiseks soovib see kohus teada saada, kas kontserni Specsavers poolt alati
oma tekstita logo kujutava kaubamargi kujutamisel kasutatud rohelise ku-
jundi keskmisest paremat mainet v8ib maaruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1
punktide b ja c raames arvesse votta vaatamata sellele, et see kaubamérk re-
gistreeriti must-valgena. Eelotsusetaotluse esitanud kohus arvab, et see
peaks nii olema, kuid leiab ikkagi, et liidu 6igus vajab selles aspektis tol-
gendamist.
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Neil tingimustel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Divi-
sion) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kii-
simused.

,,1.Juhul kui ettevGtja on eraldi registreerinud Gihenduse
a) kujutismérgi ja
b) sBnamargi

ja ta kasutab neid kahte koos, siis kas selline kasutamine v8ib kujutada en-
dast kujutismargi kasutamist maéruse [nr 207/2009] artiklite 15 ja 51 tahen-
duses? Kui jah, siis kuidas tuleb kujutismargi kasutamist hinnata? [...]

2. Kas vastust kiisimusele mdjutab see, kui:
a) sOnamark on paigutatud kujutisosa peale;

b) ettevdtja on lasknud henduse kaubamadrgina registreerida ka mitme-
osalise kaubamérgi, mis koosneb kujutisosast ja sdnamérgist?

3. Kas vastus [esimesele ja teisele] kiisimusele sltub sellest, kas keskmi-
ne tarbija tajub kujutisosa ja sdnu [esiteks] eri tahistena; vdi [teiseks] nii, et
kummalgi on iseseisev eristav tllesanne? Kui jah, siis kuidas?

4. Kui Ghenduse kaubamaérk ei ole registreeritud varvilisena, kuid omanik
on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis vdi varvikombinat-
sioonis, nii et tldsuse oluline osa (liidu teatavas osas, mitte selles tervikuna)
seostab seda kaubamarki selle varvi vdi varvikombinatsiooniga, siis kas see
varv voi varvikombinatsioon, milles vastustaja vaidlusalust tahist kujutab,
on [maaruse nr 207/2009] artikli 9 18ike 1 punktis b osutatud segiajamise
tbendosuse voi [selle madruse] artikli 9 16ike | punktis ¢ osutatud drakasu-
tamise igakulgsel hindamisel oluline? Kui jah, siis kuidas?

5. Kui jah, siis kas igakiilgse hindamise ihe osana on oluline, et tildsuse
oluline osa seostab vastustajat ennast teatava vérvi vi varvikombinatsioo-
niga, mida viimane selle tihise jaoks kasutab?”

Eelotsuse kisimuste analtis
Esimesed kolm kisimust

Esimese kolme kiisimusega, mida tuleb kasitleda koos, soovib eelotsuse-
taotluse esitanud kohus teada saada sisuliselt seda, kas thenduse kaubamér-
gi tegeliku kasutamise tingimus méaaruse nr 207/2009 artikli 15 18ike 1 ja ar-
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tikli 51 18ike 1 punkti a tdhenduses on tdidetud siis, kui henduse kujutis-
marki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud Uhenduse sGnamaérgiga
ja lisaks on ka nende kahe kaubamdrgi kombinatsioon registreeritud then-
duse kaubamérgina.

Kdik Euroopa Kohtule mérkusi esitanud pooled véidavad sisuliselt, et
tihenduse kujutismargi kasutamine koos selle peale paigutatud teise sdna-
maérgiga vdib endast kujutada tegelikku kasutamist maéruse nr 207/2009 ar-
tikli 15 18ike 1 ja artikli 51 I8ike 1 punkti a tdhenduses, tingimusel et sellele
kujutismargile jaab terviklikus kujutises iseseisev eristav (ilesanne.

Kdigepealt olgu tapsustatud, et niisugusel juhtumil nagu pdhikohtuasjas,
kus sGnamérk on paigutatud kujutismérgi peale, on tegemist méaéruse
nr 207/2009 artikli 15 18ike 1 teise 18igu punktis a kirjeldatud olukorraga,
nimelt Ghenduse kaubamargi kasutamisega kujul, mis erineb registreeritud
kujust.

Sonalise tdhise ,,Specsavers” paigutamisega tekstita logo kujutava kauba-
margi peale muudetakse selle kaubamargi registreeritud kuju sellisel maéral,
et enam ei ole tegemist lihtsa pealistikku asetamisega, sest ndnda jaavad
kaubamargi teatud tekstita logost koosnevad osad s6nalise tahise varju.

Jargmiseks tuleb maérkida, et maaruse nr 207/2009 artikli 15 18ike 1 teise
I6igu punkti a sGnastusest nahtub otseselt, et kasutamisena esimese 18igu ta-
henduses késitatakse ka tGihenduse kaubamargi kasutamist kujul, mis erineb
registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta kaubamargi eristusvGimet
selle registreeritud kujul.

Kaubamargi eristusvdime madruse nr 207/2009 mottes tdhendab seda, et
kaubamdrk v6imaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamérgi regist-
reerimist taotletakse, konkreetselt ettevdtjalt périnevana 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 1-5141, punkt32; 8. mai
2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustami-
se Amet, EKL 2008, Ik 1-3297, punkt 66, ja 12.juuli 2012. aasta otsus
kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 23).

Selline registreeritud kaubamargi eristusvéime vdib tekkida nii registreeri-
tud kaubamargi koostisosa selle kaubamargi osana kasutamise tagajarjel kui
ka eraldi kaubamargi kasutamisest koos registreeritud kaubamargiga. Mo-
lemal juhul on piisav, kui kasutamise tagajarjel tajub sihtriihm, et asjaomane

69



Kohtuotsus 18.07.2013 — kohtuasi C-252/12

24.

25.

26.

27.

28.

70

kaup on périt kindlalt ettevdtjalt (vt analoogia alusel 7. juuli 2005. aasta ot-
sus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, Ik 1-6135, punkt 30).

Sellest jéreldub, et tekstita logo kujutava kaubamérgi kasutamist koos selle
peale paigutatud sdnalise tdhisega ,,Specsavers” — isegi kui 13ppastmes sel-
line kasutamine kujutab endast kasutamist registreeritud kaubamérgi osana
voi koos sellega — voib lugeda tekstita logo kujutava kaubamairgi kui sellise
tegelikuks kasutamiseks, juhul kui see kaubamark registreeritud kujul — see
tdhendab ilma, et osa sellest oleks varjatud selle peale paigutatud sbnalise
tahisega ,,Specsavers” — viitab sellisel kujul alati kontserni Specsavers neile
kaupadele, mis on registreeringuga hdlmatud; selle asjaolu paikapidavust
peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Seda jéreldust ei mojuta asjaolu, et sonaline tdhis ,,Spescsavers” ning teksti-
ta logo kujutava kaubamargi ja selle peale paigutatud sdnalise tahise
»dpecsavers” kombinatsioon on samuti mdlemad registreeritud iithenduse
kaubamargina.

Nimelt on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et kaubamargi tegeliku
kasutamise tingimus méaaruse nr 207/2009 artikli 15 18ike 1 tdhenduses vdib
olla taidetud, kui kaubamérki kasutatakse (iksnes teises mitmeosalises kau-
bamérgis vbi kui seda kasutatakse tiksnes koos teise kaubamargiga ja lisaks
on mdlemad kaubamérgid kombinatsioonina omakorda kaubamérgina re-
gistreeritud, tingimusel et kaubamérki tajutakse endiselt asjaomase kauba
péritolu tahisena (vt selle kohta 18. aprilli 2013. aasta otsus kohtuasjas
C-12/12: Colloseum Holding, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata,
punktid 35 ja 36).

Lisaks sellele on Euroopa Kohus madaruse nr207/2009 artikli 15 I6ike 1
teise 18igu punktile a sisuliselt vastava 21. detsembri 1988. aasta esimese di-
rektiivi 89/104 kaubamérke késitlevate liikmesriikide digusaktide uhtlusta-
mise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 92) artikli 10
I16ike 2 punkti a kohta otsustanud, et registreeritud kaubamérgi omanik v&ib
selle satte tdhenduses kasutamise tbendamiseks tugineda kaubamérgi kasu-
tamisele kujul, mis erineb kaubamérgi registreeritud kujust, ilma et nende
kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamargi eristusv@imet, ja
hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamérgina
registreeritud (25. oktoobri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-553/11: Rintisch,
kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 30).

Euroopa Kohut direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a nii tdlgendama
ajendanud argumendid on mutatis mutandis Ulekantavad madruse
nr 207/2009 artikli 15 I6ike 1 teise 18igu punkti a kontekstile.
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Seda tblgendust toetab eriti maaruse nr207/2009 artikli 15 16ike 1 teise
16igu punkti a eesmérk, millega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava ku-
ju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust ndudmata v6imaldada
kaubamargiomanikul tahist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil,
mis vBimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimi-
sel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kauba-
margi eristusvéimet. Selle eesmargi saavutamine ei oleks aga kindel siis,
kui registreeritud kaubamargi kasutamise tuvastamiseks seatakse lisatingi-
mus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamargina
registreeritud (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Rintisch,
punktid 21 ja 22).

Lisaks kbigele on méaaruse nr 207/2009 artikli 15 I8ike 1 teise 18igu punkti a
selline tdlgendus kooskdlas Pariisi konventsiooni artikli 5 16igu C 1dikega 2,
kuna miski selles séttes ei anna mdista, et tahise kaubamargina registreeri-
mise tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamargi kasu-
tamise tBendamiseks, millest see téhis erineb vaid viisil, mis ei muuda vii-
mati nimetatud kaubamargi eristusvdimet (vt eespool viidatud kohtuotsus
Rintisch, punkt 23).

Kdiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele kolmele kiisimusele
vastata, et madruse nr 207/2009 artikli 15 I8iget 1 ja artikli 51 18ike 1 punk-
ti a tuleb tdlgendada nii, et ,,tegeliku kasutamise” tingimus nende satete té-
henduses vdib olla taidetud, kui Ghenduse kujutismarki kasutatakse ainult
koos selle peale paigutatud (ihenduse sdnamargiga, kusjuures see kombinat-
sioon on omakorda registreeritud Uhenduse kaubamérgina, tingimusel et
erinevused selle kaubamargi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei
muuda asjaomase kaubamérgi eristusvdimet selle registreeritud kujul.

Neljas kusimus

Neljanda kisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada,
kas médruse nr 207/2009 artikli 9 18ike 1 punkte b ja c tuleb télgendada nii,
et kui Uhenduse kaubamark ei ole registreeritud vérvilisena, kuid omanik on
seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis vdi varvikombinat-
sioonis, nii et Uldsuse oluline osa seostab seda kaubamarki selle varvi voi
varvikombinatsiooniga, siis nende sétete tdhenduses segiajamise tdendosuse
vOi drakasutamise igakilgsel hindamisel on oluline vérv vdi varvikombinat-
sioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamarki véidetavalt rikkuva
téhise kujutamisel.
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Kontsern Specsavers ja komisjon teevad ettepaneku vastata sellele kusimu-
sele jaatavalt, samas kui Uhendkuningriigi valitsus on vastupidisel seisuko-
hal, et kilsimusele tuleb vastata eitavalt.

Mis esiteks puutub segiajamise tdendosusesse maéruse nr 207/2009 artikli 9
IGike 1 punkti b tdhenduses, siis olgu meenutatud, et valjakujunenud koh-
tupraktika kohaselt tuleb avalikkuse seisukohalt segiajamise tdendosust hin-
nata igaklgselt, vottes arvesse juhtumi kdiki téhtsust omavaid asjaolusid
(vt eelkbige 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL,
EKL 1997, Ik 1-6191, punkt 22; 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas
C-120/04: Medion, EKL 2005, Ik 1-8551, 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 tbendosuse iga-
kiilgne hindamine kdnealuste kaubamarkide visuaalse, kblalise vdi kontsep-
tuaalse sarnasuse osas peab pdhinema kaubamarkidest jadval tervikmuljel,
arvestades eelkdige nende kaubamérkide eristavaid ja domineerivaid osi.
Segiajamise tdenaosuse igakulgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas
asjaomaste kaupade vdi teenuste keskmine tarbija kaubamarke tajub. Kesk-
mine tarbija tajub kaubamarki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt eelkdi-
ge eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt23; kohtuotsus Medion,
punkt 28, ja kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 35).

Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et segiajamise tGendosus on seda
suurem, mida eristusv@imelisem kaubamérk on. Nii on kaubamérkidel, mis
on tulenevalt kas nende olemusest vdi nende tuntusest turul eriti eristusvoi-
melised, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vahem eristusvdimeli-
sed (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998,
Ik 1-5507, punkt 18).

Véhemalt siis, kui tegemist on kaubamérgiga, mis ei ole registreeritud konk-
reetses varvitoonis v8i tunnusega, vaid must-valgena, mojutab vérv voi var-
vikombinatsioon, milles seda kaubamarki hiljem kasutatakse, seda, kuidas
asjaomaste kaupade keskmine tarbija seda kaubamarki tajub, ja vbib seega
suurendada varasema kaubamérgi ja seda vaidetavalt rikkuva téhise se-
giajamise tBendosust vdi suurendada nende omavahel seostamise vdimalust.

Neil tingimustel ei ole loogiline asuda seisukohale, et asjaoluga, et kolmas
isik kasutab varasemat (henduse kaubamérki vaidetavalt rikkuva téhise ku-
jutamisel varvi v8i varvikombinatsiooni, mida oluline osa Gldsusest on ha-
kanud seostama selle varasema kaubamargiga selle tGttu, et kdnealuse kau-
bamérgi omanik on seda kasutanud asjaomases vérvitoonis voi varvikombi-



Kohtuotsus 18.07.2013 — kohtuasi C-252/12

39.

40.

41.

42.

43.

natsioonis, ei saa arvestada igakulgsel hindamisel tksnes selle tottu, et see
varasem kaubamérk on registreeritud must-valgena.

Mis teiseks puutub sellesse, kas tegemist on varasema kaubamargi eristus-
vBime vOdi maine &rakasutamisega madruse nr 207/2009 artikli 9 I6ike 1
punkti ¢ tdhenduses, siis tuleb ka seda hinnata igakdilgselt, vottes arvesse
kdiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkdige kaubaméargi maine tu-
gevust, eristusvdime suurust, vastandatud kaubamérkide sarnasust ning as-
jaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja madra. Mis puutub maine
tugevusse ja eristusv8ime maara, siis on Euroopa Kohus samuti sedastanud,
et mida eristusvdimelisem ja mainekam kaubamérk on, seda lihtsam on
modonda, et sellele on tekitatud kahju (vt 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuas-
jas C-487/07: L’Oréal jt, EKL 2009, Ik 1-5185, punkt 44).

Sellega seoses nahtub eelotsusetaotlusest, et kontserni Specsavers kauba-
markide ja Asda tahiste vaheline sarnasus on tahtlikult tekitatud, et luua
tildsuse jaoks seos nende kahe margi vahel. See, et Asda kasutab kontserni-
ga Specsavers sarnast varvitooni, et saada kasu viimati nimetatu kaubamar-
kide eristusvBime ja maine arvelt, on tegur, mida tuleb arvesse vétta, hinna-
tes seda, kas on v@imalik tuvastada kaubamargi eristusvdime ja maine dra-
kasutamist (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus L’Oréal jt,
punkt 48).

Eeltoodut arvestades tuleb neljandale kisimusele vastata, et méaaruse
nr 207/2009 artikli 9 18ike 1 punkte b ja c tuleb télgendada nii, et kui then-
duse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena, kuid omanik on seda laial-
daselt kasutanud mingis kindlas varvitoonis v8i varvikombinatsioonis, nii et
tldsuse oluline osa seostab seda kaubamarki selle varvi vbi varvikombinat-
siooniga, siis selle satte tdhenduses segiajamise tbendosuse voi drakasutami-
se igakilgsel hindamisel on oluline vérv vdi vérvikombinatsioon, mida
kolmas isik kasutab asjaomast kaubamérki véidetavalt rikkuva tahise kuju-
tamisel.

Viies kusimus

Viienda kisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada,
kas médruse nr 207/2009 artikli 9 18ike 1 punkte b ja c tuleb tdlgendada nii,
et igakulgse hindamise Gihe osana on oluline, et tldsuse oluline osa seostab
registreeritud kaubamérki véidetavalt rikkuvat tahist kasutavat kolmandat
isikut ennast teatava vérvi voi varvikombinatsiooniga, mida viimane selle
tahise kujutamisel kasutab?”

Kontsern Specsavers teeb ettepaneku vastata sellele kiisimusele jaatavalt,
komisjon aga leiab, et selle asjaoluga vOib arvestada Uksnes mééruse
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nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punktile ¢ vastava tungiva pdhjuse kohta hin-
nangu andmisel. Kuna Uhendkuningriik tegi ettepaneku vastata neljandale
kiisimusele eitavalt, siis leiab ta, et viiendale kiisimusele ei ole vaja vastata.

Sellega seoses tuleb markida, et nagu on meenutatud kédesoleva otsuse punk-
tides 34 ja 39, tuleb nii segiajamise tdendosust maaruse nr 207/2009 artikli 9
IGike 1 punkti b kui ka drakasutamist selle méaruse artikli 9 16ike 1 punkti ¢
tdhenduses hinnata igakulgselt, vottes arvesse kdiki juhtumis tahtsust oma-
vaid asjaolusid.

Peale selle tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et hinnangu andmisel tuleb
arvesse votta kaubamargiga vaidetavalt sarnase tahise kasutamise tapset
konteksti (vt seoses direktiivi 89/104 artikli5 [dikegal 12. juuni
2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: 02 Holdings ja 02 (UK),
EKL 2008, Ik 1-4231, punkt 64).

Neil tingimustel tuleb teha jareldus, et see, kui Uldsuse oluline osa seostab
registreeritud kaubamérki véidetavalt rikkuvat tahist kasutavat kolmandat
isikut ennast teatava vérvi voi véarvikombinatsiooniga, mida viimane selle
tahise kujutamisel kasutab, on (ks asjaoludest, millel v8ib olla teatav taht-
sus maéruse nr 207/200 artikli 9 I6ike 1 punktide b v6i ¢ tdhenduses se-
giajamise tdendosuse ning drakasutamise esinemise kontrollimisel.

Esiteks ei saa valistada, et see asjaolu vdib mdjutada seda, kuidas ldsus
asjaomaseid téhiseid tajub, ja seega seda, kas nende téhiste puhul esineb se-
giajamise tbendosus nimetatud maaruse artikli 9 16ike 1 punkti b tdhendu-
ses.

Seega vOib pbhikohtuasja puhul see, et Asdat ennast seostatakse rohelise
varviga, mida ta kasutab vaidetavalt kontserni Specsavers kaubamarke rik-
kuvate tdhiste jaoks, tingida nende téhiste ja kontserni Specsavers kauba-
markide segiajamise tdendosuse ja seostamise vdimaluse vahenemise, kuna
asjaomane (ldsus v3ib nende tahiste rohelist vérvi tajuda Asda rohelise vér-
vina. Selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esita-
nud kohus.

Teiseks vBib see, kui tldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamarki
véidetavalt rikkuvat t&hist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava varvi
vBi vérvikombinatsiooniga, mida viimane selle téhise kujutamisel kasutab,
olla asjakohane tegur otsustamaks, kas seda tahist kasutatakse tungiva pdh-
jusega maaruse nr 207/200 artikli 9 18ike 1 punkti ¢ tdhenduses, nagu ko-
misjon on Euroopa Kohtule esitatud méarkustes tddenud.



Kohtuotsus 18.07.2013 — kohtuasi C-252/12

50.

51.

Seega tuleb viiendale kisimusele vastata, et méaaruse nr 207/2009 artikli 9
IGike 1 punkte b ja c tuleb télgendada nii, et selle satte tahenduses segiaja-
mise tBendosuse ja arakasutamise igakilgsel hindamisel on asjakohaseks te-
guriks see asjaolu, et tldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamarki
véidetavalt rikkuvat t&hist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava varvi
vOi varvikombinatsiooniga, mida viimane selle tahise kujutamisel kasutab.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on k&esolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus pooleli oleva asja (iks staadium, otsustab kohtukulude jao-
tuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud ku-
lusid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hivitata.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. NOukogu 26.veebruari 2009.aasta maaruse (EU) nr 207/2009
Uhenduse kaubamargi kohta artikli 15 I8iget 1 ja artikli 51 I6ike 1
punkti a tuleb télgendada nii, et ,tegeliku kasutamise” tingimus
nende satete tdhenduses voib olla taidetud, kui Ghenduse kujutis-
marki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud tGihenduse s6-
namargiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeri-
tud Uhenduse kaubamérgina, tingimusel et erinevused selle kau-
bamérgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda as-
jaomase kaubamaérgi eristusvdimet selle registreeritud kujul.

2. Maaruse nr 207/2009 artikli 9 I8ike 1 punkte b ja c tuleb tdlgenda-
da nii, et Uhenduse kaubamark ei ole registreeritud varvilisena,
kuid kui omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas vér-
vitoonis voi varvikombinatsioonis, nii et Gildsuse oluline osa seostab
seda kaubamarki selle varvi v6i varvikombinatsiooniga, siis selle
satte tahenduses segiajamise tdendosuse vdi drakasutamise iga-
kilgsel hindamisel on oluline varv vdi varvikombinatsioon, mida
kolmas isik kasutab asjaomast kaubamarki vaidetavalt rikkuva
téhise kujutamisel.

3. Maaruse nr 207/2009 artikli 9 18ike 1 punkte b ja ¢ tuleb tdlgenda-
da nii, et selle satte tahenduses segiajamise tdendosuse ja arakasu-
tamise igakdlgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu,
et tldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamarki vaideta-
valt rikkuvat tahist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava
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varvi voi varvikombinatsiooniga, mida viimane selle tahise kuju-
tamisel kasutab.

Allkirjad
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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
25. oktoober 2012*

Kaubamargid — Direktiiv 89/104/EMU — Artikli 10 IGige 1 ja 18ike 2 punkt a —
Tegelik kasutamine — Kasutamine kujul, mis on omakorda registreeritud
kaubamargina ja mis erineb selliste elementide poolest, mis ei muuda
kaubamargi eristusvdimet — Kohtuotsuse ajaline kehtivus

Kohtuasjas C-553/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa)
17. augusti 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Eu-
roopa Kohtusse 2. novembril 2011, menetluses

Bernhard Rintisch
Versus
Klaus Eder,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: kohtunik R. Silva de Lapuerta kolmanda koja esimehe Ulesanne-
tes, kohtunikud K. Lenaerts (ettekandja), E.Juhasz, T.von Danwitz ja
D. Svaby,

kohtujurist: V. Trstenjak,

kohtusekretér: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke markusi, mille esitasid:

— K. Eder, esindaja: Rechtsanwalt M. Douglas,

— Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,
— Euroopa Komisjon, esindaja: F. Bulst,

arvestades péarast kohtujuristi arakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi
ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud jargmise

otsuse.

* Kohtumenetluse keel: saksa
77



Kohtuotsus 25.10.2012 — kohtuasi C-553/11

1.

78

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas t6lgendada ndukogu 21. detsembri
1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubaméarke kasitlevate liikmes-
riikide Gigusaktide Uhtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erival-
jaanne 17/01, 1k 92) artikli 10 Idiget 1 ja 18ike 2 punkti a.

Taotlus esitati kohtuvaidluses, mille pooled on B. Rintisch ja K. Eder, seo-
ses teatava kaubamargi tegeliku kasutamisega kujul, mis erineb registreeri-
tud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamaérgi eristusvoi-
met, kusjuures kasutatav kuju on omakorda kaubamargina registreeritud.

Oiguslik raamistik
Rahvusvaheline digus

20. mértsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stock-
holmis l&bi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tédstusomandi
kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, o0sa 828,
nr 11851, Ik 305, edaspidi ,,Pariisi konventsioon”) artikli 5C 16ige 2 sates-
tab:

,Kui omanik kasutab kaubamirki niisugusel kujul, mis erineb Uhes liidul,
mis koosneb kaigist riikidest, kelle suhtes Pariisi konventsioon on kohalda-
tav,] liikmesriigis registreeritust tiksikosade poolest, muutmata kaubamargi
eristusvBimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tun-
nistamist ega kitsenda kaubamaérgile véimaldatud kaitset.”

Liidu igus
Direktiivi 89/104 pdhjendus 12 on sbnastatud jargmiselt:

LArvestades et todstusomandi kaitse Pariisi konventsioon on siduv koigi
tihenduse liikmesriikide jaoks; on oluline, et kéesoleva direktiivi sétted
oleksid Pariisi konventsiooni satetega tdielikus koosk6las; kéesoleva direk-
tiivi sétted ei piira liilkmesriikide kohustusi, mis tulenevad nimetatud kon-
ventsioonist; vajaduse korral kohaldatakse [ELTL] artikli [267] teist 15iku”.

Direktiivi 89/104 artikli 10 ,,Kaubamirkide kasutamine” 1dige 1 ja 16ike 2
punkt a, mida muutmata kujul korratakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu
22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubaméarke Kkasitlevate
liilkmesriikide digusaktide thtlustamise kohta (ELT L 299, Ik 25) artiklis 10,
kusjuures muudetud on (ksnes selle artikli I8igete numeratsiooni, satesta-
vad:

,»1.Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pérast registreerimismenetluse 16pe-
tamise kuupdeva liikmesriigis kaubamarki tegelikult kasutusele vétnud kau-
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pade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, vdi kui selle kasu-
tamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis
rakendatakse kaubamargi suhtes ké&esoleva direktiiviga ettendhtud sankt-
sioone, valja arvatud juhud, kui kasutamata jatmine on p&hjendatud.

2. Ldike 1 tdhenduses kasitatakse kasutamisena ka jargmist:

a) kaubamargi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste
elementide poolest, mis ei muuda mérgi [eristusvoimet]”.

[tpsustatud tdlge]
Saksa digus

25. oktoobri 1994. aasta kaubamarkide ja muude eristavate tahiste kaitse
seadus (Gesetz Uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen,
BGBI. 1994 I, 1k 3082, edaspidi ,,kaubamirgiseadus”) § 26 16ige 3 sétestab:

»Registreeritud kaubamargi kasutamiseks tuleb pidada ka kaubamargi kasu-
tamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis
ei muuda kaubamargi eristusvdimet. Esimest lauset tuleb kohaldada ka siis,
kui kaubamark on omakorda registreeritud sellisel kujul, nagu seda kasuta-
takse.”

Poéhikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

PBhikohtuasjas kassatsioonkaebuse esitajale B. Rintischile kuuluvad sdna-
mark PROTIPLUS, mis on registreeritud 20. mail 1996 numbri 39549559.8
all, sdnamérk PROTI, mis on registreeritud 3. martsil 1997 numbri
39702429 all, ning sdna- ja kujutismark Proti Power, mis on registreeritud
5. martsil 1997 numbri 39608644.6. all. Nimetatud siseriiklikud kaubamér-
gid on registreeritud valgutoodete jaoks.

Pohikohtuasja vastustajale kassatsioonimenetluses, K. Ederile, kuulub hili-
sem sGnamark Protifit, mis on 11. veebruaril 2003 numbri 30247818 all re-
gistreeritud toidulisandite, vitamiinipreparaatide ja dieettoitude jaoks.

B. Rintisch esitas hagiavalduse, milles palus oma varasematele kaubamér-
gidigustele tuginedes esiteks kohustada K. Ederit andma ndusoleku kauba-
margi Protifit registreeringu kustutamiseks ja teiseks keelata selle kauba-
maérgi kasutamine. Nende nduete osas tugines ta peamiselt kaubamargile
PROTI ning teise vdimalusena kaubamérkidele PROTIPLUS ja Proti Po-
wer. Ta palus mdista vastustajalt valja ka hivitise kahju eest, mida ta véide-
tavalt on kandnud.
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K. Eder esitas vastuvdite, et B. Rintisch ei ole kaubamérki PROTI kasuta-
nud. Viimane viitis vastu, et oli tdhiseid ,,PROTIPLUS” ja ,,Proti Power”
kasutades seda kaubamarki kasutanud. Esimeses kohtuastmes likati
B. Rintischi viited tagasi pShjendusel, et kaubamairgi ,,Protifit” vastu ei saa
tugineda kaubamargist PROTI tulenevatele Gigustele. Apellatsioonimenet-
luses jattis Oberlandesgericht Koln jousse otsuse, millega B. Rintischi véi-
ted tagasi llkati.

B. Rintisch esitas Bundesgerichtshofile kassatsioonkaebuse ning see kohus
margib kbigepealt, et vastavalt Saksa menetlusGiguse normidele tuleb me-
netluse praeguses staadiumis pidada tuvastatuks asjaolu, et hoolimata erine-
vustest, mis tdhistel ,,PROTIPLUS” ja ,,Proti Power” vorreldes kaubamairgi-
ga PROTI on, ei muuda need téhised selle kaubamargi eristusvGimet ning
seda, et apellatsioonkaebuse esitaja on kaubamarke PROTIPLUS ja Proti
Power enne kaubamargi Protifit registreeringu avaldamist tegelikult kasuta-
nud. Nii l&ahtub eelotsusetaotluse esitanud kohus eeldusest, et kaubamérki
PROTI on kaubamaérgiseaduse § 26 16ike 3 tdhenduses tegelikult kasutatud.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib siiski teada, kas — ja kui, siis, mis
tingimustel — on kaubamaérgiseaduse 8§ 26 I0ike 3 teine lause direktii-
vi 89/104 artikli 10 I6ikega 1 ja I8ike 2 punktiga a kooskdlas.

Neil tingimustel otsustas Bundesgerichtshof kohtumenetluse peatada ja
esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse klisimused:

1. Kas direktiivi [89/104] artikli 10 18ike 1 ja 18ike 2 punkti a tuleb tdl-
gendada nii, et nimetatud satetega on pdhimétteliselt vastuolus siseriikliku
diguse norm, mille kohaselt tuleb kaubamérgi (kaubamérk 1) kasutamisest
lahtuda ka siis, kui omanik kasutab kaubamarki (kaubamark 1) kujul, mis
erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kau-
bamérgi (kaubamaérk 1) eristusvdimet, ja kui kaubamark on sellisel kujul,
nagu seda kasutatakse, omakorda registreeritud (kaubamark 2)?

2. Kui vastus esimesele kiisimusele on eitav, siis:

kas esimeses kulsimuses viidatud siseriiklik digusnorm on direktiivi-
ga [89/104] koosk®las, kui asjaomast digusnormi tdlgendatakse kitsalt nii, et
seda ei tule kohaldada kaubamargi (kaubamérk 1) suhtes, mis on registrisse
kantud (ksnes eesmargiga tagada vOi laiendada kaitset, mille annab teine
registreeritud kaubamark (kaubamark 2), mis on registreeritud sellisel kujul,
nagu seda kasutatakse?
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3. Kui esimesele kiisimusele tuleb vastata jaatavalt voi teisele kiisimusele
eitavalt, siis:

a) kas registreeritud kaubamargi (kaubamérk 1) kasutamist direktii-
Vi [89/104] artikli 10 IGike 1 ja I8ike 2 punkti a tdhenduses ei esine:

—  kui kaubamargi omanik kasutab tahist kujul, mis erineb regist-
reeritud kaubamérgi (kaubamark 1) ja sama omaniku teise kau-
bamérgi (kaubamark 2) kujust ainult selliste elementide poolest,
mis ei muuda kaubamarkide (kaubamérk 1 ja kaubamérk 2) eris-
tusvBimet;

—  kui kaubamérgi omanik kasutab tahist kahel erineval kujul, mil-
lest kumbki ei vasta registreeritud kaubamérgile (kaubamérk 1),
kuid millest Ghe kuju (kuju 1) langeb kokku omaniku teatava
teise registreeritud kaubamargi (kaubamark 2) kujuga, ja teine
kuju, mida omanik kasutab (kuju 2), erineb mdlema registreeri-
tud kaubamargi kujust ainult selliste elementide poolest, mis ei
muuda kaubamarkide (kaubamérk 1 ja kaubamark 2) eristus-
vBimet, ning kui kbnealuse kuju (kuju 2) sarnasus omaniku teise
registreeritud kaubamargiga (kaubamark 2) on suurem;

b) kas liikmesriigi kohus v8ib kohaldada direktiivi sattega (k&esolevas
asjas direktiivi [89/104] artikli 10 1dige 1 ja 18ike 2 punkt a) vas-
tuolus olevat siseriiklikku digusnormi (kdesolevas asjas kaubamar-
giseaduse § 26 I8ike 3 teine lause) asjaolude suhtes, mis leidsid aset
enne, kui Euroopa Kohus tegi otsuse, millest leiab esimest korda
pidepunkte siseriikliku digusnormi vastuolu kohta direktiivi-
0a 89/104 (kaesoleval juhul 13.septembri 2007.aasta otsus
kohtuasjas C-234/06 P: Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet [...], EKL 2007, Ik 1-7333), kui see siseriiklik kohus
hindab kohtumenetluse poole diguspérast ootust pdhiseadusega ta-
gatud Giguste séilitamiseks olulisemaks kui huvi direktiivi satte
iilevotmiseks?”

Eelotsuse kiisimused
Vastuvdetavus

14. K. Eder vaidab, et eelotsusetaotlus on vastuvbetamatu, kuna see on, niivord
kui Oberlandesgericht Koln on asjaomased faktilised ja diguslikud asjaolud
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vastava menetluse kéigus tuvastanud, p&hikohtuasja lahendi suhtes ebaolu-
line.

Sellega seoses tuleb esmalt meenutada, et valjakujunenud kohtupraktika
kohaselt on ELTL artikli 267 jargses menetluses, mis pdhineb selgel sise-
riiklike kohtute ja Euroopa Kohtu tlesannete eristamisel, kohtuasja faktiliste
asjaolude hindamine vaid siseriikliku kohtu padevuses. Uksnes asja menet-
leval ja selle lahendamise eest vastutaval siseriiklikul kohtul on kohtuasja
Uksikasju arvesse vGttes digus hinnata eelotsuse vajalikkust asjas otsuse
langetamiseks ning Euroopa Kohtule esitatavate kiisimuste asjakohasust.
Kui esitatud kiisimused puudutavad liidu Giguse tdlgendamist, peab Euroo-
pa Kohus p6himbtteliselt otsuse tegema (12. aprilli 2005. aasta otsus
kohtuasjas C-145/03: Keller, EKL 2005, Ik 1-2529, punkt 33; 18. juuli
2007. aasta otsus kohtuasjas C-119/05: Lucchini, EKL 2007, Ik 1-6199,
punkt 43, ning 11. septembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-11/07: Eckel-
kamp jt, EKL 2008, Ik 1-6845, punktid 27 ja 32).

Seega saab Euroopa Kohus siseriikliku kohtu esitatud eelotsusetaotluse
lahendamisest keelduda vaid siis, kui on ilmne, et taotletud liidu 6iguse tol-
gendusel ei ole mingit seost p&hikohtuasja faktiliste asjaolude vdi esemega,
vGi ka juhul, kui probleem on oletuslik v6i kui Euroopa Kohtule ei ole teada
talle esitatud kiisimustele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised
vBi Biguslikud asjaolud (14. juuni 2012. aasta otsus kohtuasjas C-618/10:
Banco Espafiol de Crédito, punkt 77 ja seal viidatud kohtupraktika).

Tuleb nentida, et kdesoleval juhul sellise olukorraga tegemist ei ole. Direk-
tiivi 89/104 artikli 10 18ike 1 ja I6ike 2 punkti a taotletud tdlgendus vdib
avaldada mdju pbhikohtuasjas kohaldatavale diguslikule raamistikule ja nii
ka pdhikohtuasja lahendile. Seega tuleb eelotsusetaotlus tunnistada vastu-
voetavaks.

Esimene kisimus ja kolmanda kuisimuse punkt a

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib esimese kiisimuse ja kolmanda
kiisimuse punktiga a, mida tuleb uurida koos, sisuliselt teada, kas direktii-
vi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a tuleb t6lgendada nii, et sellega on vas-
tuolus vdimalus, et registreeritud kaubamargi omanik vdib selle sétte tahen-
duses kasutamise t6endamiseks tugineda kaubamérgi kasutamisele kujul,
mis erineb kaubamargi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vaheli-
sed erinevused muudaksid kaubamargi eristusvéimet, ja hoolimata asjaolust,
et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamérgina registreeritud.

Selles osas tuleb helt poolt meenutada, et kaubamérgi eristusv8ime direk-
tiivi 89/104 satete mottes tahendab seda, et kaubaméark vdimaldab identifit-
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seerida kauba, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotletakse, konkreet-
selt ettevdtjalt parinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevOtjate
kaubast (vt analoogia alusel 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasja-
des C-468/01 P-C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2004, Ik 1-5141, punkt 32; 21.oktoobri 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-64/02 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Erpo Mdobelwerk,
EKL 2004, 1k 1-10031, punkt42; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas
C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2008,
Ik 1-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P:
Smart Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 23).

Teiselt poolt tuleb mérkida, et direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a
sbnastuse pdhjal ei ole asjaomase erineva kasutuskuju omakorda kaubamar-
gina registreerimine keelatud. Ainus selles sattes nimetatud tingimus néeb
ette, et kasutatud kuju tohib erineda registreeritud kujust lksnes selliste
elementide poolest, mis ei muuda kaubamaérgi eristusvdimet.

Mis puutub direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a eesmarki, siis tuleb
markida, et selle sattega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava kuju ja re-
gistreeritud kuju vahelist ranget vastavust ndudmata vGimaldada kaubamér-
giomanikul t&hist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis vdimal-
dab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate
vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamérgi eristus-
vOimet.

Selle eesmérgi saavutamine ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kau-
bamérgi kasutamise tuvastamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt eri-
nev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamargina registreeritud. Kauba-
margi uute kujude registreerimine vbimaldab nimelt vajaduse korral ette
aimata vGimalikke muudatusi kaubamargi kuvandis ja kohanduda nii pare-
mini muutuva turuolukorraga.

Lisaks tuleneb direktiivi 89/104 pbhjendusest 12, et on oluline, et asjaomase
direktiivi sitted peavad olema ,Pariisi konventsiooni sétetega tdielikus
kooskdlas”. Seetottu tuleb kdnealuse direktiivi artikli 10 18ike 2 punkti a
tdlgendada kooskdlas nimetatud konventsiooni artikli 5C 16ikega 2. Viimati
nimetatud sattes ei anna aga miski mdista, et tahise kaubamargina registree-
rimine tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamargi ka-
sutamise tbendamiseks, millest see téhis erineb vaid viisil, mis ei muuda
viimati nimetatud kaubamargi eristusvéimet.

Sellest tuleneb, et registreeritud kaubamargi teatava kasutuskuju registree-
rimine kaubamargina, kusjuures see kasutuskuju erineb registreeritud kau-
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bamaérgi kujust viisil, mis ei muuda nimetatud kaubamargi eristusvdimet, ei
takista direktiivi 89/104 artikli 10 16ike 2 punkti a kohaldamist.

Selline t6lgendus ei ole vastuolus eelotsusetaotluses osutatud, eespool nime-
tatud kohtuotsusest Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
ning eeldige selle punktist 86 tuleneva tdlgendusega.

Selle kohtuotsuse aluseks olevas asjas oli Euroopa Kohtu lahendada vaidlus,
milles menetluspool tugines taotletava kaubamérgiga segiajamise tbendosu-
se hindamisel sarnaste kaubamairkide ,,perekonna” voi ,,seeria” kaitsele. See
kohtuvaidlus puudutas ndukogu 20. detsembri 1993. aasta maaruse (EU)
nr 40/94 iihenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994 L 11, Ik 1; ELT erivél-
jaanne 17/01, Ik 146) artikli 15 I8ike 2 punkti a kohaldamist, mis selle vaid-
luse asjaolude asetleidmise ajal vastas direktiivi 89/104 artikli 10 16ike 2
punktile a, kuivord nende sétete sGnastus on sisuliselt sama.

Parast seda, kui Euroopa Kohus oli eespool nimetatud kohtuotsuse 1l Ponte
Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet punktis 63 tapsustanud, et kau-
bamaérkide ,,perekonna” vodi ,,seeria” olemasolu korral tuleneb segiajamise
tbendosus tapsemalt asjaolust, et tarbija v6ib eksida taotletava kaubamargi-
ga h6lmatud kaupade vGi teenuste péritolu voi algupéra osas ning arvata va-
lesti, et kaubamérk kuulub sellesse kaubamarkide perekonda vdi seeriasse,
leidis Euroopa Kohus, et kaubamérkide ,,perekonna” vai ,,seeria” olemasolu
toendamiseks tuleb tdendada ,,perekonna” vdi ,,seeria” moodustamiseks pii-
sava hulga kaubamérkide kasutamist.

Euroopa Kohus sedastas eespool nimetatud kohtuotsuse Il Ponte Finanziaria
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet punktis 64 seejérel, et juhul, kui ei kasutata
,perekonna” vdi ,,seeria” moodustamiseks piisavat hulka kaubamarke, ei
saa tarbijalt oodata, et ta tuvastaks kdnealuses kaubamérkide perekonnas voi
seerias Uhise osa ja/vdi seostaks selle perekonna v@i seeriaga mdnda teist
kaubamarki, mis sisaldab sama Uhist osa. Niisiis peavad selleks, et oleks
olemas tBendosus, et avalikkus eksib taotletava kaubamérgi ,,perekonda” voi
»seeriasse” kuulumise osas, sellesse ,,perekonda” voi ,,seeriasse” kuuluvad
muud kaubamargid turul esinema.

Euroopa Kohtu eespool nimetatud kohtuotsuse Il Ponte Finanziaria vs. Sise-
turu Uhtlustamise Amet punktis 86 esitatud sedastusest, et maaruse nr 40/94
artikli 15 106ike 2 punkta ja seetGttu direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2
punkt a ei vdimalda laiendada teatava registreeritud kaubamargi kasutamise
kohta esitatud tGendi pdhjal selle kaubamérgi kaitset muule registreeritud
kaubamargile, mille kasutamist ei ole tdendatud, sel pohjusel, et viimane on
vaid esimesest véhe erinev variatsioon, tuleb kasitada asjaomases eriomases
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kaubamérkide ,,perekonna” voi ,,seeria” viidetava olemasolu kontekstis.
Teatava kaubamargi kasutamisele ei saa tugineda muu kaubamargi kasuta-
mise tdendamiseks, kui eesmirk on tdendada kaubamérgi ,,perekonna”
moodustamiseks piisava hulga kaubamarkide kasutamist.

Arvestades kdiki eespool nimetatud kaalutlusi, tuleb esimesele kisimusele
ja kolmanda kusimuse punktile a vastata, et direktiivi 89/104 artikli 10 13i-
ke 2 punkti a tuleb tdlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, et regist-
reeritud kaubamérgi omanik vdib selle sétte tdhenduses kasutamise tGenda-
miseks tugineda selle kaubamargi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamar-
gi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muu-
daksid kaubamérgi eristusvfimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud eri-
nev kuju on omakorda kaubamargina registreeritud.

Teine kiisimus

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teise kisimusega sisuliselt teada,
kas direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a tuleb tdlgendada nii, et sel-
lega on vastuolus nimetatud artikli 10 18ike 2 punkti a siseriiklikusse 8igu-
sesse Ulevdtva siseriikliku satte selline télgendus, mille kohaselt nimetatud
sdte ei ole kohaldatav ,kaitsvale” kaubamaérgile, mille registreerimise ainus
eesmark on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kau-
bamérgi kaitse voi laiendada selle kaitse ulatust.

Selles osas tuleb mérkida, et miski ei takista direktiivi 89/104 artikli 10
16ike 2 punkti a tblgendamast viisil, mis vélistab selle satte kohaldamise
eelmises punktis osutatud olukorrale. Kaubamargi registreerimise aluseks
olev subjektiivne kavatsus ei ole selle sdtte kohaldamisel asjakohane ning
seetdttu puudub ,kaitsva” kaubamaérgi mdistel, millele see site ei ole kohal-
datav, direktiivist 89/104 ega muudest liidu diguse satetest tulenev alus.

Eeltoodu pBhjal tuleb direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a tdlgendada
nii, et sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 18ike 2 punkti a siseriikli-
kusse digusesse Ulevotva siseriikliku satte selline tdlgendus, mille kohaselt
nimetatud sédte ei ole kohaldatav ,kaitsvale” kaubamargile, mille registree-
rimise ainus eesmérk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul
kasutatava kaubamargi kaitse v0i laiendada selle kaitse ulatust.

Kolmanda kiisimuse punkt b

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib kolmanda kiisimuse punktiga b
sisuliselt teada, mis tingimustel tekitab Euroopa Kohtu otsus nagu eespool
nimetatud kohtuotsus Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
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diguslikke tagajargi voi teatavaid tagajargi alles selle kuulutamisele jargne-
va aja suhtes.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitab kolmanda kisimuse tervikuna vdi-
malusel, ,.kui esimesele kiisimusele tuleb vastata jaatavalt voi teisele kiisi-
musele eitavalt”. Kdesoleval juhul vastab teisele kiisimusele antud vastus
teisele tingimusele.

Siiski l&htutakse kolmanda kusimuse punktis b eeldusest, et teatav siseriik-
lik séte, nimelt kaubamérgiseaduse § 26 I16ike 3 teine lause, ja direktiivi tea-
tav sdte, kdesoleval juhul direktiivi 89/104 artikli 10 1dige 1 ja Idike 2
punkt a, on omavahel vastuolus. Esimesele kiisimusele, kolmanda kiisimuse
punktile a ning teisele kiisimusele antud vastus sellist eeldust aga ei kinnita.

Eeltoodust tuleneb, et kolmanda kiisimuse punktile b ei ole vaja vastata.

Kohtukulud

Kuna p6hikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus pooleli oleva asja (ks staadium, otsustab kohtukulude jao-
tuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule mérkuste esitamisega seotud kulu-
sid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pdhjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU
kaubamarke kasitlevate liikmesriikide digusaktide Uhtlustamise
kohta artikli 10 I6ike 2 punkti a tuleb t6lgendada nii, et sellega ei
ole vastuolus see, et registreeritud kaubamérgi omanik voib selle
satte tdhenduses kasutamise tdendamiseks tugineda selle kauba-
margi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamérgi registreeritud
kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid
kaubamargi eristusvdimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud
erinev kuju on omakorda kaubamargina registreeritud.

2. Direktiivi 89/104 artikli 10 18ike 2 punkti a tuleb tdlgendada nii, et
sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 18ike 2 punkti a siseriikli-
kusse Bigusesse Ulevotva siseriikliku satte selline télgendus, mille
kohaselt nimetatud séite ei ole kohaldatav , kaitsvale” kaubamirgi-
le, mille registreerimise ainus eesméark on tagada teise registreeri-
tud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamaérgi kaitse voOi
laiendada selle kaitse ulatust.

Allkirjad



Mirkused ja viited

Markused ja viited

Kéesolev viéljaanne on koostatud teavet andva kogumikuna. Ametlikud
kohtuotsuste tekstid on kattesaadavad Euroopa kohtulahendite kogumikus.

Kéesolevas kogumikus on avaldatud jargnevad kohtulahendid:

kohtuasi C-149/11 Leno Merken BV versus Hagelkruis Beheer BV, 19.12.2012,
(kohtulahendite kogumikus avaldamata);

kohtuasi C-416/04 P The Sunrider Corp. versus Siseturu Uhtlustamise Amet
(kaubamérgid ja toostusdisainilahendused) (OHIM), 11.05.2006, EKL 2006
1-04237;

kohtuasi C-495/07 Silberquelle GmbH versus Maselli-Strickmode GmbH,
15.01.2009, EKL 2009 1-00137;

kohtuasi C-442/07 Verein Radetzky-Orden versus Bundesvereinigung Kamerad-
schaft ,,Feldmarschall Radetzky”, 09.12.2008, EKL 2008 1-09223,;

kohtuasi C-12/12 Colloseum Holding AG versus Levi Strauss & Co.,
18.04.2013, (kohtulahendite kogumikus avaldamata);

kohtuasi C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd ja teised versus Asda
Stores Ltd., 18.07.2013, (kohtulahendite kogumikus avaldamata);

kohtuasi C-553/11 Bernhard Rintisch versus Klaus Eder, 25.10.2012, avaldatud
elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Uldine kohtulahendite kogumik).

Ulalloetletud lahendid on kittesaadavad andmebaasist: Euroopa Kohus:
http://curia.europa.eu.

87






	Sisukord
	Sissejuhatus
	Kohtuasi C-149/11,
	Kohtuasi C-416/04 P,
	Kohtuasi C-495/07,
	Kohtuasi C-442/07,
	Kohtuasi C-12/12,
	Kohtuasi C-252/12,
	Kohtuasi C-553/11,
	Märkused ja viited

