KOHTUOQOTSUS 16.11.2004 — KOHTUASI C-245/02

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)
16. november 2004*

Kohtuasjas C-245/02,

mille esemeks on EU artikli 234 alusel esitatud eelotsusetaotlus,

mille esitas Korkein oikeus (Soome) 3. juuli 2002. aasta otsusega, mis saabus
Euroopa Kohtusse 5. juulil 2002, menetluses:

Anheuser-Busch, Inc.

versus

Budéjovicky Budvar, narodni podnik,
* Kohtumenetluse keel: socome.
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EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed P. Jann, C. W. A. Timmermans
(ettekandja), A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, kohtunikud C. Gulmann, R. Schintgen,
N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues ja K. Schiemann,

kohtujurist: A. Tizzano,
kohtusekretir; vanemametnik M. Magica Arzamendj,

arvestades kirjaliklku menetlust ja 27. aprillil 2004 toimunud kohtuistungit,

arvestades kirjalikke mérkusi, mille esitasid:

— Anheuser-Busch Inc., esindajad: asianajaja R. Hilli, Rechtsanwalt D. Ohlgart ja
Rechtsanwalt B. Goebel,

— Budgjovicky Budvar, ndrodni podnik, esindajad: asianajaja P. Backstrom ja
asianajaja P. Eskola,

— Soome valitsus, esindaja: T. Pynné,
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— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindajad: E. Paasivirta ja R. Raith,

olles 29. juuni 2004. aasta kohtuistungil dra kaulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus puudutab Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu
(edaspidi ,WTO leping”) lisas 1 C olevat intellektuaalomandi iguste kauban-
dusaspektide lepingu (edaspidi , TRIPS-leping”), mis on Euroopa Uhenduse nimel
tema péadevust puudutavas osas heaks kiidetud ndukogu 22. detsembri 1994. aasta
otsusega 94/800/EU (EUT L 336, Ik 1, 214; ELT eriviljaanne 11/21, Ik 80), artikli 2
loike 1, artikli 16 1dike 1 ja artikli 70 tolgendamist.

See taotlus esitati dlletehase Anheuser—Bus_ph, Inc. (edaspidi ,Anheuser-Busch”),
asukoht Saint Louis, Missouri (Ameerika Uhendriigid) ja 6lletehase Budgjovicky
Budvar, narodni podnik (edaspidi ,Budvar”), asukoht Ceske Budéjovice linn (T$ehhi

I-11020



ANHEUSER-BUSCH

Vabariik) vahelises vaidluses seoses etiketiga, mida viimane kasutab 6lle turustamisel
Soomes ning mis Anheuser-Buschi arvates rikub talle Soomes kuuluvate kauba-
mirkide ,Budweiser”, ,Bud”, ,Bud Light” ja ,Budweiser King of Beers” ainudigust.

Oiguslik raamistik

Rahvusvaheline igus

20. martsi 1883, aasta téﬁstusgmandi kaitse Pariisi konventsiooni, viimati uuesti libi
vaadatud 14. juulil 1967 (Uhinenud rahvaste lepingute kogumik, kéide 828,
nr 11847, 1k 108) (edaspidi ,Pariisi konventsioon”), artikkel 8 niieb ette:

»Firmanimetust [moiste ,firmanimetus” asemel on edaspidi kasutatud tipsemat
vastet ,drinimi”] kaitstakse koigis lidu liikmesriikides kohustusliku taotluse
esitamiseta voi firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub
kaubamairgi koosseisu voi mitte.”

WTO leping ja selle osaks olev TRIPS-leping joustusid 1. jaanuaril 1995, TRIPS-
lepingu artikli 65 16ike 1 kohaselt pole iikski liige kohustatud kohaldama lepingu
sitteid enne {iheaastase tihtaja moodumist ehk enne 1. jaanuari 1996 (edaspidi
skohaldamise kuupiev”).
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TRIPS-lepingu artikli 1, mille pealkiri on ,Kohustuste iseloom ja ulatus”, loikes 2 on
satestatud:

+Kiesolevas lepingus méistetakse termini ,intellektuaalomand” all koiki intellek-
tuaalomandi kategooriaid, mida kisitletakse II jao osades 1-7.”

Nimetatud lepingu artiklis 2, mille pealkiri on ,Intellektuaalomandi konventsioo-
nid”, sitestatakse:

»1. Kéesoleva lepingu II, II ja IV jaosse puutuvas peavad liikkmed kinni Pariisi
konventsiooni (1967) artiklitest 1-12 ja 19.

2. Miski kaesoleva lepingu I kuni IV jaos ei vabasta lilkmeid kohustustest, mis neil
voivad olla iiksteise suhtes Pariisi konventsiooni, Berni konventsiooni ja mikro-
lilitusi kasitleva intellektuaalomandi lepingu pdhjal.”

TRIPS-lepingu artikli 15, mille pealkiri on ,Kaitse objekt” ja mis asub intellektuaal-
omandi oiguste kittesaadavust, ulatust ja kasutamist kisitlevaid standardeid
puutuva II jao 2. osas, 1dikes 1 on satestatud:

,Iga mirk voi mirgikombinatsioon, mille abil iihe ettevotte kaupu voi teenuseid voib
eristada teiste ettevotete omadest, voib olla kaubamiirk. Sellised mirgid, eriti sdnad,
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mis sisaldavad isikunimesid, tihti, numbreid, kujutislikke elemente vdi virvikombi-
natsioone, samuti iga sellist mérkide kombinatsiooni, on sobivad registreerimiseks
kaubamdrgina. [...}”

’

Nimetatud lepingu artikli 16, mille pealkiri on ,Antavad Gigused”, 15ige 1 nieb ette:

+Registreeritud kaubamérgi omanikul on ainudigus takistada kolmandaid isikuid,
kellel puudub tema ndusolek, kasutamast kaubanduses identseid véi sarnaseid
mirke kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed vdi sarnased nendega, mille
jaoks antud kaubamirk on registreeritud, kui selline kasutamine pohjustaks
toenioliselt segiajamise. Kui identsete kaupade vdi teenuste puhul kasutatakse
identseid mirke, on tdenioline segiajamine eeldatav. Eespool kirjeldatud digused ei
tohi kahjustada iihtki varem kehtivat digust ega mdjutada liikmete véimalust teha
oigused kittesaadavaks kasutuse alusel.”

TRIPS-lepingu artiklis 17, mille pealkiri on ,Erandid”, on sétestatud:

»Lilkmed vbivad ette ndha piiratud erandeid kaubamérgiga antavate diguste puhul,
niiteks kirjeldavate terminite ausa kasutamise kohta, tingimusel et selliste erandite
korral arvestatakse kaubamérgi omaniku ja kolmandate isikute seaduslikke huve.”

1-11023



10

KOHTUOTSUS 16.11.2004 — KOHTUASI C-245/02

Nimetatud lepingu artikkel 70, mille pealkiri on ,Olemasolevate objektide kaitse”,
nieb ette:

»1. Kdesolev leping ei sea kohustusi tegude suhtes, mida pandi toime enne lepingu
konealuse liikme suhtes kehtima hakkamise kuupéeva.

2. Kui kéesolevas lepingus pole sétestatud teisiti, tekivad kéesoleva lepingu pdhjal
kohustused koigi objektide suhtes, mis on olemas kiesoleva lepingu konealuse
litkme suhtes kehtima hakkamise kuupéeval ja mis on sellel kuupéeval konealuse
liikme territooriumil kaitstud voi mis vastavad antud hetkel vdi edaspidi kaitse
kriteeriumidele kéesoleva lepingu tingimuste kohaselt. [...]

4. Kaitstavaid 6igusi sisaldavate objektide suhtes toime pandud tegude puhul, mis
kéesoleva lepinguga kooskélas olevate seaduste pohjal loetakse diguserikkumiseks ja
mis pandi toime voi millega seoses tehti méirkimisvidrseid investeeringuid enne
WTO lepingu tunnustamist konealuse liikme poolt, voib iga liige kehtestada
piirangud digusevaldajale kittesaadavatele oOiguslikele kaitsevahenditele nende
tegude jitkuva toimepaneku puhuks pérast kiesoleva lepingu joustumise kuupédeva
nimetatud liikkme suhtes. Sellistel juhtudel peab liige siiski ette ndgema oiglase
hivitise maksmise.

[“.]».
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Uhenduse éigus

Esimese noukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamiirke
kisitlevate liitkmesriikide digusaktide {thtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT
eriviljaanne 17/01, 1k 92) esimese pdhjenduse kohaselt on direktiivi eesmirgiks
liilkmesriikide digusaktide iihtlustamine, arvestades seda, et praegu liikmesriikides
kohaldatavad kaubamiirki késitlevad oigusaktid sisaldavad erinevusi, mis vdivad
takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada
konkurentsi iihisturul.

Direktiivi 89/104 kolmandast pdhjendusest aga tulench, et ei ole vaja vétta ette
liitkmesriikide kaubamirke kisitlevate digusaktide tdiemahulist {ihtlustamist.

Direktiivi 89/104 artikli 5, mis méérab kindlaks registreeritud kaubaméirgiga antud
kaitse ulatuse, ldigetes 1, 2, 3 ja 5 on siitestatud:

»1. Registreeritud kaubamérk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse.
Omanikul on digus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustege-
vuse kiigus ilma tema loata:

a) koiki kaubamirgiga identseid tdhiseid kaupade vdi teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks kaubamirk on registreeritud;
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b) kaiki tahiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamaérgiga ning identsuse
voi sarnasuse tottu kaubamairgiga ja tihisega kaitstud kaupade voi teenustega on
toendoline, et {ildsus voib need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid
kaubamirgi ja tdhise vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liilkmesriik sitestada, et omanikul on 6igus takistada koiki
kolmandaid isikuid tema nousolekuta kasutamast kaubandustegevuse kiigus mis
tahes tahist, mis on identne véi sarnane kaubamirgiga, mis on vilja antud kaupade
voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade vdi teenustega, mille jaoks
konealune kaubamirk on registreeritud, ja juhul kui selle téhise pohjuseta
kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra v6i kahjustaks varasema kaubamirgi
eristatavust vOi mainet.

3. Laigete 1 ja 2 alusel v6ib muu hulgas keelata jargmised toimingud:

a) tihise kandmine kaupadele vdi nende pakendile;

[.]

5. Loigete 1-4 kohaldamine ei méjuta ithegi liilkmesriigi sitteid, mis Lisitlevad
kaitset tihise kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks,
kui kénealuse tihise pohjendamatu kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra voi
kahjustaks kaubamdrgi eristatavust voi mainet.”
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Direktiivi 89/104 artikli 6, mille pealkiri on ,Kaubamirgi moju piirangud”, Isige 1
néeb ette:

»1. Kaubamirk ei anna selle omanikule digust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kiigus:

a) oma nime ja aadressi;

[.]

kui kdnealune isik kasutab neid kooskélas ausa tédstus- v6i kaubandustavaga.”

Siseriiklik digus

Kaubamérgiseadus

10. jaanuari 1964. aasta tavaramerkkilaki (kaubamérgiseadus) (7/1964, edaspidi
Jtavaramerkkilaki”) § 3 16ike 1 kohaselt:

»Isik voib dritegevuse kiigus oma kaupade tihisena kasutada oma nime, aadressi voi
drinime, v.a siis, kui selle kasutamine pohjustaks segiajamise kolmandale isikule
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kuuluva kaitstud kaubamérgiga voi kolmanda isiku poolt seaduslikult tema
dritegevuses kasutatava nime, aadressi voi drinimega.”

Tavaramerkkilaki § 4 16ige 1 néeb ette:

+Kiesoleva seaduse artiklites 1-3 sitestatud igus kasutada kaubal konkreetset téhist
tihendab seda, et mitte keegi peale tihise omaniku ei vdi kaubandustegevuse kiigus
kaupade tihisena kasutada segiajamist pohjustavaid téhiseid, kandes need kaupadele
voi pakendile, reklaammaterjalidele v6i dridokumenditele voi tihelgi teisel viisil, k.a
suuline kasutamine. [...]”

Tavaramerkkilaki § 6 16ikes 1 on sitestatud:

»Téhised on kéesoleva seaduse mdistes segiajamist pohjustavad, kui nad téhistavad
identseid voi sarnaseid kaupu.”

Tavaramerkkilaki § 7 kohaselt on juhul, kui mitu isikut nouavad segiajamist
pohjustavate tihiste kasutamise ainudigust oma kaupade jaoks, eelisdigus isikul,
kelle diguslik alus on varasem, kui seda odigust ei ole kaotatud nt kauba-
mérgiomaniku passiivsuse tottu.
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Tavaramerkkilaki § 14 16ike 1 punkti 6 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis
vbivad pohjustada segiajamise teise ettevotja kaitstud drinimega, teisese kasutusega
tdhisega voi kaubamairgiga.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus sedastab, et siseriiklik seadusandja pidas
tavaramerkkilakit TRIPS-lepinguga kooskolas olevaks ning seega ei pidanud seda
oigusakti selle lepingu tottu muutma. Samuti leidis siseriiklik seadusandja, et
identsete voi sarnaste kaupade puhul kaubamirkide segiajamise toendosust
puudutavad tavaramerkkilaki séitted on direktiiviga 89/104 kooskélas ning et neid
ei pea muutma.

Arinime puudutavad Gigusaktid

2. veebruari 1979. aasta toiminimilaki (seadus #rinime kohta) (128/79, edaspidi
stoiminimilaki”) § 2 16ike 1 kohaselt tekib drinime kasutamise ainudigus selle nime
registreerimisega voi selle omandamisega kasutuse alusel.

Toiminimilaki 2 Idikes 3 on siitestatud:

LArinimi on kasutuse alusel omandatud siis, kui ta on tildtuntud avalikkusele, kellele
ettevotja tegevus on suunatud.”

Eelotsusetaotluse esitanud kohus sedastab, et tema kohtupraktikas on Pariisi
konventsiooni artiklit 8 tolgendatud nii, et peale Soomes registreeritud voi
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kasutamise alusel omandatud drinimede kaitseb see site ka villismaa drinimesid, mis
on kiesoleva konventsiooniga iithinenud teises lilkmesriigis registreeritud, ja selles
drinimes sisalduvaid teisese kasutusega tihiseid. Selle kohtupraktika kohaselt eeldab
aga selliste vilismaa drinimede kaitse seda, et selle drinime peamine osa oleks
vidhemalt teatud mééral Soomes asjaomaste ala asjatundjate hulgas tuntud.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Anheuser-Busch on Soomes olle jaoks 5. juunil 1985 — 5. augustil 1992
registreeritud kaubamérkide ,Budweiser”, ,Bud”, ,Bud Light” ja ,Budweiser King
of Beers” omanik. Nende kaubamirkide esimene registreerimise taotlus, st
kaubamirgi ,Budweiser” registreerimise taotlus esitati 24. oktoobril 1980.

Budvar registreeris oma drinime TSehhi &riregistris 1. veebruaril 1967. Registree-
rimine toimus t8ehhi (,Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik”), inglise (,Budweiser
Budvar, National Corporation”) ja prantsuse keeles (,Budweiser Budvar, Entreprise
nationale”). Samas oli Budvar Soomes 6lle jaoks vastavalt 21. mail 1962 ja
13. novembril 1972 registreeritud kaubamirkide ,Budvar” ja ,Budweiser Budvar”
omanik, kuid nende kaubamirkide kasutamise ainudigus tunnistati mittekasutamise
tottu [oppenuks.
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Anheuser-Busch palus 11. oktoobril 1996. aastal Helsingin kéréjioikeus’ele (Helsingi
esimese astme kohus) (Soome) esitatud kaebuses keelata Budvaril jitkata voi
taasalustada Soomes kaubamérkide ,Budéjovicky Budvar”, ,Budweiser Budvar”,
»Budweiser”, ,Budweis”, ,Budvar’, ,Bud” ja ,Budweiser Budbraii” kasutamist
Budvari toodetud 6lu turustamiseks ja miiiimiseks. Lisaks sellele ndudis Anheu-
ser-Busch, et koik selle keelu vastased etiketid eemaldataks ning et Budvarit
kohustataks hiivitama kaubamirgidiguse rikkumisega tekkinud kahju.

Anheuser-Busch viidab, et Budvari kasutatavad tihised pohjustavad segiajamise
Anheuser-Buschi kaubamirkidega, kuna need tihised ja kaubamirgid tihistavad
identseid voi sarnaseid kaupu.

Sama hagiga palub Anheuser-Busch kohtul samuti keelata Budvaril Soomes
kasutada toiminimilakis sitestatud trahvi #hvardusel #rinimesid ,Budgjovicky
Budvar, nérodni podnik”, ,Budweiser Budvar”, ,Budweiser Budvar, national
enterprise”, ,Budweiser Budvar, Entreprise nationale” ja ,Budweiser Budvar,
National Corporation”, kuna tdenioliselt pohjustaks nende kasutamine segiajamise
Anheuser-Buschi enda kaubamérkidega.

Budvar viidab omalt poolt enda kaitseks, et Soomes &lle turustamisel kasutatud
tahised ei pohjusta segiajamist Anheuser-Buschi kaubamirkidega. T#hist ,Budweiser
Budvar” puudutavas osas viidab Budvar lisaks seda, et selle drinime registreerimine
tsehhi, inglise ja prantsuse keeles annab talle Soomes Anheuser-Buschi kauba-
mirkide suhtes vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 8 varasema &iguse ning see
6igus on mainitud sittega kaitstud.
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Helsingin kirgjioikeuse 1. oktoobri 1998. aasta otsusega leidis kohus, et Budvari
Soomes kasutatavad pudelietiketid, eriti nendel domineeriv tihis ,Budéjovicky
Budvar”, on tildmuljelt Anheuser-Buschi kaubamérkidest ja etikettidest nii erinevad,
et neid asjaomaseid kaupu ei saa segi ajada.

Samuti leidis kohus, et tihist ,BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY
BUDWEISER BUDVAR national enterprise”, mis asub etiketil nimetatud dominee-
rivast tihisest allpool ning on kirjutatud viiksemate tihtedega kui domineeriv tihis,
ei kasutata kaubamirgina, vaid see tihistab ainult &lletehase drinime. Kohus leidis, et
Budvaril on digus seda tihist kasutada, kuna tegemist on tema arinime ingliskeelse
versiooniga, mis on sellisel kujul registreeritud ja mis tunnistajate sonul oli
Anheuser-Buschi kaubamairkide registreerimise ajal vihemalt teatud mééral
asjaomaste ala asjatundjate hulgas tuntud ja seega on sellel Pariisi konventsiooni
artiklist 8 tulenev kaitse ka Soomes.

Apellatsioonimenetluses leidis Helsingin hovioikeus (Helsingi apellatsioonikohus)
(Soome) oma 27. juuni 2000. aasta otsusega, et nimetatud tunnistajate iitlused ei ole
piisavad toendamaks, et Budvari drinime ingliskeelne versioon oli enne Anheuser-
Buschi kaubamirkide registreerimist vahemalt teatud mé#ral Soomes asjaomastes
ariringkondades tuntud. Kohus ei ndustunud Helsingin kérajaoikeuse otsusega osas,
milles viimane leidis, et Budvari drinime ingliskeelne versioon on Soomes Pariisi
konventsiooni artikli 8 alusel kaitstud.

Nii Anheuser-Busch kui ka Budvar esitasid Helsingin hovioikeuse otsuse peale
kaebused Korkein oikeusele (iilemkohus), pdhjendades seda sisuliselt juba esimeses
kohtuastmes ja apellatsiooniastmes toodud argumentidega.
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Eelotsusetaotluse otsuses sedastab Korkein oikeus, et 14. detsembril 2000 liidetud
kohtuasjades C-300/98 ja C-392/98: Dior jt tehtud otsuse (EKL 2000, lk 1-11307)
punktist 35 tuleneb, et Euroopa Kohus on pidev tolgendama TRIPS-lepingu sétet
siis, kui seda sitet saab kohaldada nii siseriikliku kui ka {ihenduse diguse
reguleerimisalasse jdévates olukordades, nagu see on kaubamirkide valdkonna
puhul.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus lisab, et sama kohtuotsuse punktides 47-49 leidis
Euroopa Kohus, et valdkondades, kus TRIPS-lepingut kohaldatakse, on tegemist
tihenduse digusesse puutuva olukorraga siis, kui (thendus on selles valdkonnas juba
oigusakte vastu votnud, kuid kui tihendus selles valdkonnas digusakte vastu votnud
ei ole, sellise olukorraga tegemist ei ole ja valdkond kuulub seetdttu liikmesriikide
péadevusse.

Korkein oikeuse arvates kuuluvad TRIPS-lepingu kaubamirkide sétted valdkonda,
milles ithendus on juba digusakte vastu votnud, ning seega puutuvad need ithenduse
Oigusesse. Seevastu ei ole ihendus siiani votnud oigusakte vastu drinimede
valdkonnas.

Mis puudutab TRIPS-lepingu ajalist kohaldatavust pohikohtuasjas, siis toob
eelotsusetaotluse esitanud kohus vilja, et 13. septembri 2001. aasta otsuse
kohtuasjas C-89/99: Schieving-Nijstad jt (EKL 2001, Ik I-5851) punktidest 49 ja 50
tuleneb, et TRIPS-leping on artikli 70 loike 1 alusel kohaldatav siis, kui
intellektuaalomandi diguste rikkumine jitkus pirast kuupiieva, mil TRIPS-lepingu
sitted ithenduse ja liifkmesriikide suhtes kehtima hakkasid.
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38 Eelotsusetaotluse esitanud kohus mérgib lisaks veel seda, et TRIPS-lepingu artikli 70
loikes 2 on sitestatud, et kui lepingus pole sitestatud teisiti, tekivad kiesoleva
lepingu pohjal kohustused koigi objektide suhtes, mis on olemas kiesoleva lepingu
konealuse liikme suhtes kehtima hakkamise kuupéeval ja mis on sellel kuupieval
konealuse liikme territooriumil kaitstud voi mis vastavad antud hetkel voi edaspidi
kaitse kriteeriumidele kiesoleva lepingu tingimuste kohaselt.

39 Nendel asjaoludel otsustas Korkein oikeus menetluse peatada ja esitada Euroopa
Kohtule jirgmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kui kaubamérgi ja viidetavalt seda rikkuva tihise vastuolu on tekkinud enne
TRIPS-lepingu joustumist, siis kas TRIPS-lepingu sétteid saab kohaldada
selleks, et teha kindlaks, millise diguslik alus on varasem, kui kaubamérgi
viidetav rikkumine on jitkunud pérast seda kuupéeva, mil TRIPS-lepingu sitted
ihenduse ja liikkmesriikide suhtes kehtima halkasid?

2. Kui vastus esimesele kiisimusele on jaatav:

a) Kas driithingu drinime v6ib samuti lugeda mérgiks kaupade voi teenuste
puhul TRIPS-lepingu artikli 16 Idike 1 esimese lause mottes?
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b) Kui vastus teise kiisimuse punktile a on jaatav:

Millistel tingimustel voib drinime lugeda mérgiks kaupade ja teenuste puhul
TRIPS-lepingu artikli 16 [dike 1 esimese lause mottes?

3. Kui vastus teise kiisimuse punktile a on jaatav:

a) Kuidas tuleb tolgendada TRIPS-lepingu artikli 16 l6ike 1 kolmandas lauses
viidatud varem kehtivat digust? Kas artikli 16 16ike 1 kolmanda lauses
nimetatud varem kehtivaks diguseks voib pidada ka digust drinimele?

b) Kui vastus punktile a on jaatav, siis kuidas tuleb tdlgendada TRIPS-lepingu
artikli 16 16ike 1 kolmandas lauses sisalduvat viidet varem kehtivale digusele,
kui tegemist on édrinimega, mida ei ole registreeritud ja mis ei ole omandatud
kasutuse alusel riigis, kus kaubamiérk on registreeritud ja kus kaubamérgi
kaitset drinime eest ndutakse, arvestades seda, et Pariisi konventsiooni
artikli 8 alusel kaitstakse édrinime registreerimiseta ja et WTO apellatsioo-
nikogu arvates tihendab TRIPS-lepingu artikli 2 16ike 1 viide Pariisi
konventsiooni artiklile 8 seda, et WTO liikmetel on nimetatud lepingu
viimati nimetatud siitte jirgi kohustus érinime kaitsta? Kui sellisel juhul
hinnata seda, kas drinimel on varasem diguslik alus kui kaubamérgil TRIPS-
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lepingu artikli 16 Idike 1 kolmanda lause mbttes, siis kas vdib otsustavaks
pidada;

i) asjaolu, et riigis, kus kaubamirk on registreeritud ja kus kaubamérgi
kaitset nouti, oli drinimi enne selles riigis kaubamérgi registreerimise
taotluse esitamise kuupéeva vihemalt teatud mééral selle riigi asjaomaste
ala asjatundjate hulgas tuntud;

ii) asjaolu, et #drinime on kasutatud sellele riigile, kus kaubamirk oli
registreeritud ja kus kaubamairgi kaitset nouti, suunatud kaubandussu-
hetes enne selles riigis kaubamérgi registreerimise taotluse esitamise
kuupieva;

iii) koiki teisi aspekte, mis lubavad kindlaks teha, kas drinime tuleb pidada
varem kehtivaks diguseks TRIPS-lepingu artikli 16 I6ike 1 kolmanda lause
mottes?”

Eelotsuse kiisimused

Eelotsusetaotluse vastuvéetavus

Anheuser-Buschi arvates on terve eelotsusetaotlus vastuvdetamatu, kuna pohikoh-
tuasja suhtes ei kohaldata TRIPS-lepingut ei ajaliselt ega sisuliselt. Seega kiesolevas
asjas el ole Euroopa Kohus pédev nimetatud lepingut tdlgendama.
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Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kohus on liikmesriikide kohtuorganite jaoks
pidev tolgendama TRIPS-lepingu sitet siis, kui viimased peavad oma siseriiklikke
oigusakte kohaldama selleks, et kaitsta selle lepingu kohaldamisalasse puutuvast
tihenduse digusest tulenevaid 6igusi (vt selles osas eespool viidatud kohtuotsus Dior
jt, punktid 35 ja 40 ning seal osundatud kohtupraktika).

Kuna tithendus on TRIPS-lepingu osaline, on ta kohustatud oma kaubamirgialaseid
digusakte tolgendama voimaluste piires nimetatud lepingu teksti ja eesmérki silmas
pidades (vt osas, mis puudutab nii TRIPS-lepingu kui ka direktiivi 89/104 siitet,
24. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas C-49/02: Heidelberger Bauchemie, EKL 2004,
Ik 1-6129, punkt 20).

Seega on kohus pidev tolgendama TRIPS-lepingu artikli 16 loiget 1, mis on teise ja
kolmanda eelotsuse kiisimuse sisuks.

See, kas TRIPS-leping ja eriti selle artikkel 16 on pohikohtuasja lahendamiseks
asjassepuutuvad, oleneb selle sitte tolgendamisest, mis on just teise ja kolmanda
eelotsuse kiisimuse sisuks. Sellest tuleneb, et TRIPS-lepingu sisuline kohaldamine
sisaldub kahes viimases eelotsuse kiisimuses ning seda teemat kisitletakse nendele
kiisimustele antavate vastustega.

Ajalist kohaldamist puudutab aga esimene eelotsuse kiisimus.
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Nendel asjaoludel on eelotsusetaotlus vastuvoetav.

Esimene kiisimus

Esimese kiisimusega kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt seda, kas
TRIPS-leping kuulub kohaldamisele juhul, kui kaubamirgi ja vdidetavalt seda
rikkuva tdhise vastuolu on tekkinud enne TRIPS-lepingu joustumist, kuid see
rikkumine on jétkunud pérast seda kuupéeva.

Eespool viidatud kohtuotsuse Schieving-Nijstad jt punktides 49 ja 50 on Euroopa
Kohus juba leidnud, et kui kaubamérgi vdidetav rikkumine on alanud enne TRIPS-
lepingu kehtima haldkamist ithenduse ja liikmesriikide suhtes — st enne 1. jaanuari
1996 —, ei tdhenda see tingimata seda, et need on teod, mis on TRIPS-lepingu
artikli 70 16ike 1 mottes ,toime pandud” enne seda kuupieva. Kohus tipsustas, et kui
kolmandate isikute poolt toime pandud rikkumised jitkusid kuni kohtuotsuse
tegemiseni — ehk nimetatud kohtuotsuse tegemiseni viinud asjas pérast TRIPS-
lepingu kohaldamise kuupéeva —, on nimetatud lepingu asjaomane site ajaliselt
kohaldatav pdhiasjas tekkinud vaidluse lahendamiseks.

TRIPS-lepingu artikli 70 1dike 1 tagajérjeks on ainult see, et see leping ei sea
kohustusi ,tegude suhtes, mida pandi toime” enne lepingu kehtima hakkamise
kuupéeva, kuid see ei vélista kohustusi sellistel juhtudel, mis jitkuvad pérast seda
kuupéeva. Nimetatud lepingu artikli 70 16ige 2 seevastu aga tdpsustab, et kiesoleva
lepingu pohjal tekivad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (edaspidi ,WTO”) liikkme
suhtes kohustused ,koigi objektide suhtes, mis on olemas [...] ja mis on kaitstud”
selle lepingu kohaldamise kuupéeval, nii et see liige peab sellest kuupéevast alates
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tditma koiki TRIPS-lepingust tulenevaid kohustusi nende olemasolevate objektide
suhtes (vt selles osas ka WTO apellatsioonikogu 18. septembri 2000. aasta raport
»Canada — Durée de la protection conférée par un brevet” (,Kanada — Patendikaitse
kestus”) (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, punktid 69, 70 ja 71).

TRIPS-lepingu artikli 70 16ige 4 puudutab muu hulgas kaitstavaid digusi kandvate
objektide suhtes toime pandud tegusid, mis kiesoleva lepinguga kooskélas olevate
seaduste pohjal loetakse digusrikkumiseks ja mis pandi toime v&i millega seoses tehti
mirkimisvédrseid investeeringuid enne WTO lepingu tunnustamist. Sellisel juhul
lubab nimetatud sdite WTO liikmel kehtestada piirangud odiguse valdajale
kéttesaadavatele diguslikele kaitsevahenditele nende tegude jitkuva toimepaneku
puhuks pérast kiesoleva lepingu joustumise kuupieva nimetatud liilkme suhtes.

Kdesoleval juhul tuleneb eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsusest, et Soomes
Budvari poolt viidetavalt toime pandud teod pandi toime enne TRIPS-lepingu
kohaldamise kuupdeva, kuid need jitkusid pérast seda kuupdeva. Lisaks ei ole
vaidlust selle iile, et viidetav rikkumise menetlus puudutab tihiseid, mis olid
Soomes kaubamirkidena kaitstud TRIPS-lepingu kohaldamise kuupideval, st
nimetatud riigi suhtes 1. jaanuaril 1996, ja et see menetlus algatati 11. oktoobril
1996 ehk pirast seda kuupieva,

Eeltoodust tuleneb, et sellises olukorras kuuluvad TRIPS-lepingu artikli 70 Isiked 1
ja 2 kohaldamisele.

Seega tuleb esimesele kiisimusele vastata, et TRIPS-leping kuulub kohaldamisele
juhul, kui kaubamérgi ja viidetavalt seda rikkuva tihise vastuolu on tekkinud enne
TRIPS-lepingu kohaldamise kuupéeva, kuid see rikkumine on jitkunud parast seda
kuupieva.
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Teine ja kolmas kiisimus

Esialgsed tdhelepanekud

Euroopa Kohus on juba leidnud, et arvestades TRIPS-lepingu olemust ja eesmarki, ei
ole selle lepingu sitetel otsest moju. Need sétted ei kuulu pohimétteliselt nende
sitete hulka, mille suhtes Euroopa Kohus kontrollib EU artikli 230 esimese 16igu
alusel iihenduse institutsioonide digusaktide seaduslikkust, ning need ei ole ka
sellised sétted, mille alusel vdiks iiksikisikutel tekkida digusi, millele nad saavad
kohtus ithenduse diguse alusel toetuda (vt. selles osas eespool viidatud kohtuotsus
Dior jt, punktid 42-45).

Siiski tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et kui liikmesriikide kohtud peavad
iihenduse digusest tulenevalt siseriilliklke digusakte kohaldama selleks, et kaitsta
oigusi, mis kuuluvad valdkonda, mille suhtes TRIPS-lepingut kohaldatakse ja milles
tthendus on juba digusakte vastu votnud, nagu see on kaubamirgi valdkonnas,
peavad nad seda tegema voimaluste piires lepingu asjaomaste sitete teksti ja
eesmdrki silmas pidades (vt eriti selles osas osundatud otsus kohtuasjas Dior jt,
punktid 42-47).

Muu hulgas tuleb meelde tuletada, et nimetatud kohtupraktika kohaselt peaksid
need asjaomased ametiasutused, kes tolgendavad ja kohaldavad asjaomast sise-
riiklikku 6igust, samuti seda tegema vdimaluste piires direktiivi 89/104 teksti ja
eesmirki silmas pidades, et saavutataks direktiivi eesmirk ja et see oleks kooskéolas
EU artikli 249 kolmanda I&iguga (vt eriti 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas
C-218/01: Henkel, EKL 2004, Ik I-1725, punkt 60 ja seal osundatud kohtupraktika).
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Seega tuleb kdesoleval juhul siseriikliku 6iguse kaubamirgialaseid asjaomaseid
sitteid kohaldada ja tolgendada voimaluste piires nii direktiivi 89/104 kui ka TRIPS-
lepingu asjaomaste siitete teksti ja eesmairki silmas pidades.

Teine kiisimus

Teise kiisimusega kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt seda, kas ja kui,
siis millistel tingimustel voib drinime lugeda mirgiks TRIPS-lepingu artikli 16
I6ikke 1 esimese lause mdttes, nii et selle sétte alusel on kaubamirgi omanikul
ainudigus takistada kéiki kolmandaid isikuid seda mérki ilma tema loata kasutamast.

Esiteks, mis puudutab direktiivi 89/104, siis tuleneb selle direktiivi artikli 5 1dikes 1
sitestatud kolmanda isiku poolt kasutamise mdiste kohta kiiivast Euroopa Kohtu
praktikast, et kaubamérgile antud ainudiguse eesmirgiks on anda selle omanikule
voimalus kaitsta oma erihuvisid kaubamiirgi omanikuna, st tagada, et kaubamirk
saaks tdita oma {ilesannet, ning et seega saaks ainudigust kasutada ainult sellisel
juhul, kui kolmanda isiku poolt mérgi kasutamine mojutab kahjulikult véi véiks
méjutada kahjulikult kaubamérgi tilesannet ja eriti selle peamist tilesannet, milleks
on tarbijatele kauba piritolu tagamine (vt 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas
C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, Ik 1-10273, punktid 51 ja 54).

Eelkoige on sellega tegemist juhul, kui kolmanda isiku vdidetav mirgi kasutamine on
olemuselt selline, mis tugevdab muljet, et kaubandustegevuse kiigus on kolmanda
isiku kaupade ja ettevotte, millest need kaubad pirinevad, vahel konkreetne side.
Tuleb kontrollida, kas asjaomased tarbijad, sh need, kes puutuvad nende kaupadega
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kokku pérast kaupade #raviimist kolmanda isiku miiiigikohast, véivad kolmanda
isiku poolt kasutatud mirki télgendada kui mérki, millega tahistatakse voi tahetakse
tahistada ettevotet, kust kolmanda isiku kaubad périt on (vt selles osas eespool
viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punktid 56 ja 57).

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab seda pohikohtuasjas kontrollima kolmanda
isiku poolt margi vdidetava kasutamise konkreetsete asjaolude pdhjal, st kiesoleval
juhul Budvari poolt Soomes etiketi kasutamisel.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab samuti kindlaks tegema, kas kéesoleval juhul
on tegemist ,kaubandustegevuse kiigus” ,kaupade puhul” kasutamisega direktiivi
89/104 artikli 5 loike 1 méttes (vt eriti eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football
Club, punktid 40 ja 41).

Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kui need tingimused on tiidetud ning kui téhis
ja kaubamirk ning teenused voi kaubad on identsed, siis on direktiivi 89/104 artikli 5
16ike 1 punktiga a antud kaitse absoluutne, samas kui nimetatud artikli 5 16ike 1
punktis b nimetatud juhul eeldab omaniku kaitse lisaks tdendeid selle kohta, et on
toendoline, et iildsus voib omavahel segi ajada identsed voi sarnased tdhised ja
kaubamérgid v6i nendega kaitstud identsed v6i sarnased kaubad voi teenused (vt
selles osas 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003,
Ik 1-389, punkt 28, ja 20. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-291/00: LT]
Diffusion, EKL 2003, 1k 1-2799, punktid 48 ja 49).

Samas, kui kéesoleva otsuse punktis 60 mirgitud kontrollist, mida eelotsusetaotluse
esitanud kohus peab teostama, tuleneb, et pohikohtuasja asjaomase tahise
kasutamine toimub muudel eesmirkidel kui asjaomaste kaupade eristamine teistest
kaupadest — eriti kaubanimena véi drinimena —, tuleb kaubamirgi omaniky, kes
véidab, et talle on tekkinud kahju tulenevalt selle tihise kasutamisest kaubanimena
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voi drinimena, kaitse ulatuse ja voimaliku sisu kindlakstegemiseks kasutada direktiivi
89/104 artikli 5 1dike 5 kohaselt liikmesriigi sdtteid (vt 21. novembri 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-23/01: Robelco, EKL 2002, 1k I-10913, punktid 31 ja 34).

Teiseks tuleb seoses TRIPS-lepinguga meelde tuletada, et selle lepingu esmane
eesmirk on iilemaailmselt tugevdada ning iihtlustada intellektuaalomandi kaitset (vt
eespool viidatud kohtuotsus Schieving-Nijstad jt, punkt 36 ja seal osundatud
kohtupraktika).

TRIPS-lepingu preambuli kohaselt on lepingu eesmirgiks ,vihendada moonutusi ja
takistusi rahvusvahelises kaubanduses” ,arvestades vajadust edendada tohusat,
nouetekohast intellektuaalomandi iguste kaitset”, samal ajal tagades, et ,intellek-
tuaalomandi diguste kaitsmiseks rakendatavad meetmed ja menetlus ise ei muutuks
tokkeks seaduslikule kaubandusele”.

TRIPS-lepingu artikliga 16 antakse registreeritud kaubamérgi omanikule rahvusva-
helisel tasemel kokkulepitud ainudiguste minimaalméér, mida koik WTO liikmed
peavad oma siseriiklike oigusaktidega tagama. Need ainudigused kaitsevad
omanikku registreeritud kaubamirgi rikkumise eest kolmandate isikute poolt, kellel
ei ole digust kaubamirki kasutada [vt ka WTO apellatsioonikogu 2. jaanuari 2002.
aasta raport ,United States — Section 211 of the Omnibus Appropriations Act”
(»Ameerika Uhendriigid — 1998. aasta {ildseaduse krediidi avamise kohta
artikkel 211”) (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punkt 186].

TRIPS-lepingu artikkel 15 sitestab, et iga mérk voi mérgikombinatsioon, mille abil
tihe ettevotte kaupu voi teenuseid voib eristada teiste ettevdtete omadest, vaib olla
kaubamérk.
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See TRIPS-lepingu site sitestab sarnaselt direktiivi 89/104 artikliga 2 péritolu
tagatise, mis on kaubamirgi peamine iilesanne (vt seda direktiivi puudutavas osas
eriti eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 49).

Nendest asjaoludest tuleneb, et siseriikliku diguse kaubamirgialaste asjaomaste
sitete tolgendamist voimaluste piires asjaomaste ithenduse diguse, kiesoleval juhul
direktiivi 89/104, sitete teksti ja eesmirki silmas pidades ei takista nende sitete
tolgendamine TRIPS-lepingu asjaomaste siitete teksti ja eesmirki silmas pidades (vt
kiesoleva kohtuotsuse punkt 57).

Siseriikliku diguse kaubamirgialaseid sitteid tuleb seega kohaldada ja télgendada nii,
et kaubamirgi omanikule antud ainudigus takistada selle kaubamérgi moodustava
tihise voi sarnase tihise kasutamist on piiratud nende juhtudega, kui tihise
kasutamine kolmanda isiku poolt voib mdjutada kahjulikult voi voiks mojutada
kahjulikult kaubamirgi {ilesannet ja eriti selle peamist iilesannet, milleks on
tarbijatele kauba péritolu tagamine.

Sellist tolgendust toetab ka TRIPS-lepingu iildine eesmérk, mis on vilja toodud
kiesoleva kohtuotsuse punktis 66, mille kohaselt tagatakse tasakaal rahvusvahelises
kaubanduses moonutuste ja takistuste vihendamise eesmirgi ja intellektuaalomandi
diguste nouetekohase kaitse eesmirgi vahel nii, et intellektuaalomandi diguste
kaitsmiseks rakendatavad meetmed ja menetlus ise ei muutuks tokkeks seaduslikule
kaubandusele (vt selles osas eespool viidatud kohtuotsus Schieving-Nijstad jt,
punkt 38). Selline eristamine tundub samuti olevat asjakohane kdesoleva
kohtuotsuse punktis 67 kisitletud TRIPS-lepingu artikli 16 erieesmirgi valguses,
milleks on tagada rahvusvahelisel tasemel kokkulepitud ainudiguste minimaalméér.
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Lisaks sellele ndivad TRIPS-lepingu artiklis 16 sitestatud tingimused, mille kohaselt
kasutamine peab vordse Gigusjouga prantsus-, inglis- ja hispaaniakeelse versiooni
kohaselt toimuma ,kaubanduses” (,au cours d’opérations commerciales”, ,in the
couwrse of trade”, ,en el curso de operaciones comerciales”) ja ,kaupade puhul”
(»pour des produits”, ,for goods”, ,para bienes”) ,vastavat direktiivi 89/104 artikli 5
I6ike 1 tingimustele, mille kohaselt peab kasutamine toimuma »aubandustegevuse
kaigus” (,,dans la vie des affaires”, ,in the course of trade”, ,en el trafico econémico”)
ja »kaupade puhul” (,pour des produits”, ,in relation to goods”, ,para productos”) .

Tuleb lisada, et kui kontrollist, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus peab
teostama, tuleneb, et kiesoleval juhul voib kaubamirgi omanik toetuda TRIPS-
lepingu artikli 16 Ioikes 1 sitestatud ainudigusele takistada viidetavalt kolmanda
isiku poolt kasutamist, siis nimetatud lepingus sisaldub ka teine site, mis voib
pohikohtuasja lahendamisel olla asjakohane,

Siinkohal tasub meelde tuletada, et Euroopa Kohtu iilesandeks on siseriiklikule
kohtule esitada koik iihenduse diguse tdlgendamisse puutuvad aspektid, mis voivad
olla vajalikud selles kohtus poolelioleva asja lahendamisel, olenemata sellest, kas
siseriiklik kohus on kiisimuste esitamisel nendele viidanud v6i mitte (vt 7. septembri
2004. aasta otsus kohtuasjas C-456/02: Trojani, EKL 2004, 1k 1-7573, punkt 38 ja seal
osundatud kohtupraktika).

Kiesolevas asjas tuleb eriti uurida TRIPS-lepingu artikli 17, mis annab liikmetele
vdimaluse néha ette piiratud erandeid kaubamirgiga antavate diguste puhul, niiteks
kirjeldavate terminite ausa kasutamise kohta, tingimusel et selliste erandite korral
arvestatakse kaubamiirgi omaniku ja kolmandate isikute seaduslikke huve,
voimalikku moju. Selline erand vdiks kiia kolmanda isiku poolt tdhise heas usus
kasutamise kohta, eriti siis, kui tegemist on tema nime ja aadressi puudutava
tahisega.
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Uhenduse puhul on selline erand sitestatud direktiivi 89/104 artikli 6 loike 1
punktis a, mis sisuliselt annab diguse kasutada oma nime ja aadressi kaubanduste-
gevuse kiigus kooskolas ausa toostus- voi kaubandustavaga.

Euroopa Liidu Néukogu ja Euroopa Uhenduste Komisjon tegid direktiivi 89/104
vastuvdtmise ajal ndukogu protokolli kantud iihisavalduse, mille kohaselt see site
hoélmab ainult fuiisiliste isikute nimesid.

Sellisest avaldusest ei saa teisese diguse sitte tdlgendamisel lahtuda siis, kui — nagu
kiesolevas asjas — vaadeldava siitte tekstis ei kajastu avalduse sisu mingil viisil,
mistottu sellisel avaldusel puudub diguslik tihendus. Noukogu ja komisjon on seda
piirangut muu hulgas sonaselgelt tunnistanud oma avalduse preambulis, mille
kohaselt ,ndukogu ja komisjoni allpool esitatud avaldused ei ole digusakti osa ega
mojuta selle tolgendamist Euroopa Uhenduste Kohtu poolt” (vt eespool viidatud
kohtuotsus Heidelberger Bauchemie, punkt 17 ja osundatud kohtupraktika).

»Nime” osas tehtud piirang, mis tuleneb kéesoleva kohtuotsuse punktis 78 mainitud
tihisavaldusest, ei viljendu mingil viisil direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkti a
sonastuses. Seega ei ole sellel avaldusel diguslikku téhendust.

Pohimétteliselt voib kolmas isik tugineda direktiivi artikli 6 loike 1 punktis a
sitestatud erandile selleks, et kasutada kaubamairgiga identset vi sarnast tahist oma
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drinime tdhistamiseks isegi siis, kui see oleks direktiivi artikli 5 Idike 1 kohane
kasutamine, mille kaubamérgi omanik voiks pdhimétteliselt selle sitte alusel antud
ainudiguste alusel keelata,

Lisaks peab see kasutamine olema kooskélas ausa t6dstus- ja kaubandustavaga, mis
on ainuke direktiivi 89/104 artikli 6 ldikes 1 nimetatud hindamiskriteerium. ,Ausat
kasutamist” puudutav tingimus on sisuliselt kohustus tegutseda ausalt kaubamérgi
omaniku &iguslike huvide osas (vt 7. jaanuari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-100/02:
Gerolsteiner Brunnen, EKL 2004, Ik I-691, punkt 24 ja seal osundatud
kohtupraktika). Sisuliselt on tegemist sama tingimusega, mis on sitestatud TRIPS-
lepingu artiklis 17.

Siinkohal tuleb mirkida, et nimetatud ausa kasutamise tingimuse tditmist tuleb
hinnata, vottes arvesse esiteks seda, millisel méiral asjaomane tildsus véi
mérkimisvidrne osa sellest moistab kolmanda isiku poolt drinime kasutamist kui
sidet kolmanda isiku kaupade ja kaubamérgi omaniku voi kaubamérgi kasutamise
Oigust omava isiku vahel, ja teiseks seda, millisel méiral oleks kolmas isik pidanud
sellest teadlik olema. Uks aspekt, mida peab hindamisel arvesse vétma, on see, et
tegemist on kaubamirgiga, mis on teatud méiral tuntud selles liikmesriigis, kus
kaubamirk on registreeritud ja kus selle kaitset on noutud, ning et sellest vaiks
kolmas isik saada kasu oma kaupade turustamiseks.

Siseriikliku kohtu iilesandeks on anda hinnang kaigile asjakohastele asjaoludele,
sealhulgas ka pudelite etikett, nende koosmojus, et hinnata eriti seda, kas drinime
kandva joogi tootja konkureerib kaubamirgi omanikuga ebaausalt (vt selles osas
eespool viidatud kohtuotsus Gerolsteiner Brunnen, punktid 25 ja 26).
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Nendel tingimustel tuleb teisele kiisimusele vastata jargmiselt:

— Arinime v&ib lugeda mirgiks TRIPS-lepingu artikli 16 like 1 esimese lause
mottes. See site annab kaubamdirgi omanikule ainudiguse takistada koiki
kolmandaid isikuid seda kasutamast, kui tihise kasutamine kolmanda isiku
poolt voib mojutada kahjulikult v6i voiks mdjutada kahjulikult kaubamérgi
iilesannet ja eriti selle peamist {ileannet, milleks on tarbijatele kauba péritolu
tagamine;

~— TRIPS-lepingu artiklis 17 sétestatud erandite eesmirgiks on eelkdige lubada
kolmandal isikul kasutada kaubamrgiga identseid vdi sarnaseid tdhiseid oma
arinime tdhistamiseks tingimusel, et see on kooskélas ausa todstus- voi
kaubandustavaga.

Kolmas kiisimus

Kolmanda kiisimusega kiisib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt seda, kas ja
kui, siis millistel tingimustel v6ib &rinime, mida ei ole registreeritud ja mis ei ole
omandatud kasutuse alusel liikmesriigis, kus kaubamérk on registreeritud ning kus
kaubamargi kaitset drinime suhtes ndutakse, lugeda TRIPS-lepingu artikli 16 16ike 1
kolmanda lause mottes varem kehtivaks diguseks, eriti osas, mis puudutab &rinime
kaitse kohustusi, mis selle liilkmestriigi jaoks tulenevad Pariisi konventsiooni artiklist 8
ja TRIPS-lepingu artikli 2 16ikest 1.
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Kui kontrollist, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus peab teise kiisimuse
vastamisel kooskolas kidesoleva otsuse punktis 60 mérgitud pohimétetega teostama,
ilmneb, et drinime kasutamine kuulub TRIPS-lepingu artikli 16 I6ike 1 esimese lause
kohaldamisalasse, siis on kaubamirgi omanikul ainudigus takistada sellist kasuta-
mist, kui nimetatud lepingu artikli 17 sitetest ei tulene teisiti.

TRIPS-lepingu artikli 16 like 1 kolmandas lauses on sétestatud, et see ainudigus ei
tohi kahjustada {ihtki ,varem kehtivat digust”.

Seda sdtet tuleb moista nii, et kui drinime omanikul on TRIPS-lepingu
kohaldamisalasse kuuluv digus, mis on tekkinud enne kui kaubamirgidigus, millega
drinimi vdidetavalt on vastuolus, ning mille alusel on tal digus kasutada kauba-
mirgiga identset voi sarnast téhist, siis ei saa sellist kasutamist keelata ainudiguse
alusel, mille kaubamidrk annab omanikule nimetatud lepingu artikli 16 Isike 1
esimese lause alusel.

Sellise tolgenduse kohaselt on nimetatud sitte kohaldamise eelduseks esiteks
kolmanda isiku véimalus tugineda TRIPS-lepingu kohaldamisalasse kuuluvale
odigusele.

Selles osas tuleb meelde tuletada, et drinimi on digus, mis on TRIPS-lepingu artikli 1
like 2 méttes ,intellektuaalomandi” viljendus. Lisaks sellele tuleneb selle lepingu
artikli 2 16ikest 1, et drinimede kaitse, mis on Pariisi konventsiooni artikliga 8
konkreetselt sitestatud, on s6naselgelt nimetatud lepingu osa. Seega peavad WTO
liilkimed TRIPS-lepingust tulenevalt drinimesid kaitsma (vt ka eespool viidatud WTO
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apellatsioonikogu 2. jaanuari 2002. aasta raport ,Ameerika Uhendriigid — 1998.
aasta iildseaduse krediidi avamise kohta artikkel 211", punktid 326—341).

Sellest tuleneb, et osas, milles asjaomane drinimi on TRIPS-lepingu artikli 70 16ike 2
mottes olemasolev objekt, peab seda, nagu kiesoleva kohtuotsuse punktis 49
margiti, TRIPS-lepingu alusel kaitsma.

Jarelikult on drinimi TRIPS-lepingu kohaldamisalasse kuuluv selline 6igus, mis
vastab TRIPS-lepingu artikli 16 1dike 1 kolmandas lauses esitatud esimesele
tingimusele.

Vaatluse all on seega olemasolev digus. Soéna ,olemasolev” tdhendab seda, et
asjaomane Oigus peab kuuluma TRIPS-lepingu kohaldamisalasse ajaliselt ning see
peab olema kaitstud ka hetkel, kui selle diguse valdaja toetub sellele digusele
kaubamargi, millega see digus on viidetavalt vastuolus, omaniku nduete timberliik-
kamiseks.

Kéesolevas asjas on seega oluline teada, kas asjaomane &rinimi, mille suhtes on
kindel, et seda ei ole ei registreeritud ega omandatud kasutuse alusel liikmesriigis,
kus kaubamirk on registreeritud ning kus kaubaméirgi kaitset drinime suhtes
noutakse, vastab kiesoleva otsuse eelmises punktis nimetatud tingimustele.
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Pariisi konventsiooni artiklist 8, millest, nagu kdesoleva otsuse punktis 91 on
tédetud, tuleb TRIPS-lepingu alusel kinni pidada, tuleneb, et drinime kaitse peab
tagama, ilma et sellele saaks seada mingeid registreerimist puudutavaid tingimusi.

Arinime minimaalse kasutamise v6i minimaalse tuntuse voimalike tingimuste osas,
mida eelotsusetaotluse esitanud kohtu kohaselt Soome digusaktide alusel #rinime
olemasolule seatakse, voib sedastada, et pohimétteliselt ei takista ei TRIPS-lepingu
artikli 16 16ige 1 ega Pariisi konventsiooni artikkel 8 selliste tingimuste seadmist.

Mis puudutab TRIPS-lepingu artikli 16 1dike 1 kolmanda lause méttes varem
kehtivat 6igust, siis see tihendab, et asjaomane diguslik alus peab olema ajaliselt
tekkinud enne kaubamirgi omandamist, millega see digus on viidetavalt vastuolus.
Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 95 mainis, on tegemist varem kehtiva
ainudiguse tlimuslikkuse pohimétte véljendusega, mis on iiks kaubamérgidiguse ja
tildiselt kogu todstusomandi diguse aluseid.

Siinkohal tuleb lisada, et eelnevuse pohimdte on sitestatud ka direktiivis 89/104,
tapsemalt selle artikli 4 1ikes 2 ja artikli 6 16ikes 2.

Eelnevast tulenevalt tuleb kolmandale kiisimusele vastata, et drinimi, mida ei ole
registreeritud ja mis ei ole omandatud kasutuse alusel litkmesriigis, kus kaubamiirk
on registreeritud ning kus kaubamdrgi kaitset drinime suhtes noutakse, tuleb lugeda
TRIPS-lepingu artikli 16 Idike 1 kolmanda lause méttes varem kehtivaks diguseks,
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kui drinime omanikul on TRIPS-lepingu sisulisse ja ajalisse kohaldamisalasse kuuluv
digus, mis on tekkinud enne kui kaubamirgisigus, millega arinimi on vdidetavalt
vastuolus, ning mille alusel on tal digus kasutada kaubamirgiga identset v6i sarnast
tahist.

Kohtukulud

Euroopa Kohtule mirkusi esitanud Soome valitsuse ja Euroopa Uhenduste
Komisjoni kohtukulusid ei hitvitata. Et pohikohtuasja poolte jaoks on kiesolev
menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja tiks staadium, otsustab
kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.

Esitatud pdhjendustest Lihtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

1. Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisas 1 C olev
intellektuaalomandi éiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping),
mis on Euroopa Uhenduse nimel tema piédevust puudutavas osas heaks
kiidetud ndéukogu 22, detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EU, kuulub
kohaldamisele juhul, kui kaubamirgi ja viidetavalt seda rikkuva tihise
vastuolu on tekkinud enne TRIPS-lepingu kohaldamise kuupieva, kuid see
rikkumine on jitkunud pirast seda kuupieva.
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Arinime véib lugeda mirgiks intellektuaalomandi Siguste kaubandusas-
pektide lepingu (TRIPS-leping) artikli 16 16ike 1 esimese lause méttes, See
siite annab kaubamirgi omanikule ainudiguse takistada koiki kolmandaid
isikuid seda kasutamast, kui tihise kasutamine kolmanda isiku poolt voib
mojutada kahjulilcult voi voiks méjutada kahjulikult kaubamirgi iillesannet
ja eriti selle peamist iilesannet, milleks on tarbijatele kauba piritolu
tagamine,.

Intellektuaalomandi diguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping)
artiklis 17 sitestatud erandite eesmirgiks on eelkdige lubada kolmandal
isikul kasutada kaubamirgiga identseid véi sarnaseid tihiseid oma drinime
tihistamiseks tingimusel, et see on kooskdlas ausa toostus- voi kauban-
dustavaga.

Arinimi, mida ei ole registreeritud ja mis ei ole omandatud kasutuse alusel
liikkmestriigis, kus kaubamiirk on registreeritud ning kus kaubamirgi kaitset
drinime suhtes néutakse, tuleb lugeda intellektuaalomandi diguste
kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) artikli 16 ldike 1 kolmanda
lause mottes varem kehtivaks diguseks, kui drinime omanikul on TRIPS-
lepingu sisulisse ja ajalisse kohaldamisalasse kuuluv digus, mis on tekkinud
enne kui kaubamérgidigus, millega drinimi on viidetavalt vastuolus, ning
mille alusel on tal digus kasutada kaubamirgiga identset voi sarnast tihist,

Allkirjad
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