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Kohtuasi C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
versus
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca
Comunitaria (Hispaania))

Uhenduse kaubamirk — Oiguste rikkumine — Maiste ,kolmandad isikud”

1. Kéesoleva eelotsusetaotlusega esitab Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante Euroopa Kohtule
kiisimuse selle kohta, kuidas tolgendada noukogu 26. veebruari 2009. aasta médruse (EU) nr 207/2009
tthenduse kaubamirgi kohta® (edaspidi ,méaérus nr 207/2009”) artikli 9 loiget 1.

2. Kiisimus, millele Euroopa Kohtul palutakse vastata, puudutab moistet ,kolmandad isikud”, kelle
vastu ithenduse kaubamirgi omanik voib kehtivate liidu o6igusnormide kohaselt esitada hagi
kaubamargist tulenevate oiguste rikkumise tuvastamiseks. Eriti tuleb selgitada, kas see madiruse
nr 207/2009 artikli 9 16ikes 1 sdtestatud moiste holmab ka hiljem registreeritud ithenduse kaubamargi
omanikku ning kas sellisel juhul peab varasema iihenduse kaubamirgi omanik selleks, et ta voiks
esitada hilisema ithenduse kaubamirgi omaniku vastu kaubamairgist tulenevate oiguste rikkumise
tuvastamise hagi, paluma Siseturu Uhtlustamise Ametil (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused)
(edaspidi ,iihtlustamisamet”) hilisem thenduse kaubamirk kehtetuks tunnistada.

3. Tuleb kohe mairkida, et kédesolevas kohtuasjas esitatud kiisimuse aluseks olev probleem, mille iile,
nagu me allpool ndeme, kidib Hispaanias ka dge vaidlus nii digusteoorias kui ka kohtupraktikas, pole
sugugi uus. Tegelikult tegi Euroopa Kohus hiljuti otsuse iihe eelotsusetaotluse kohta, mille esitas sama
kohus, mis kédesolevas kohtuasjas, ning tdiesti analoogilises kiisimuses, mis puudutas seda, kuidas
tolgendada méadrust nr 6/2002 ithenduse disainilahenduse kohta.® Oma ettepanekus, mille ma selles
kohtuasjas esitasin,* olen ma juba rohutanud, et vottes arvesse iithenduse disainilahenduste ja
tthenduse kaubamirkide registreerimise menetluste suuri erinevusi, ei saa tihes valdkonnas esitatud
kaalutlusi pidada automaatselt kohaldatavaks ka teises valdkonnas. Kéesolevas kohtuasjas
eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimuse analiiiisil pean otstarbekaks arvestada lahenemisviisi, mida
Euroopa Kohus kasutas kohtuotsuses Celaya, unustamata olulisi menetluslikke erinevusi kaubamarkide
ja disainilahenduste valdkondade vahel.

1 — Algkeel: itaalia.

2 — ELT L 78 1k 1.

3 — Vt 16. veebruari 2012. aasta otsus kohtuasjas C-488/10: Celaya Emparanza y Galdos Internacional, kus Euroopa Kohus otsustas Juzgado de lo
Mercantil n. 1 de Alicante esitatud kiisimuse iile, mis puudutas seda, kuidas tolgendada moistet ,kolmandad isikud”, mida on kasutatud

néukogu 12. detsembri 2001. aasta mairuse (EU) nr 6/2002 ithenduse disainilahenduse kohta (EUT L 3, 1k 1; ELT eriviljaanne 13/27, Ik 142;
edaspidi ,méérus nr 6/2002”) artikli 19 16ikes 1.

4 — Vt minu 8. novembri 2011. aasta ettepanek eelmises joonealuses mirkuses viidatud kohtuasjas C-488/10, eriti punktid 20-23.
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I. Oiguslik raamistik

4. Maidruse nr 207/2009 pohjenduse 7 kohaselt keeldutakse tihenduse kaubamairgi registreerimisest
eelkoige juhul, kui kaubamérk on vastuolus varasemate digustega. Pohjenduse 8 kohaselt on tthenduse
kaubamargi eesmark eelkdige tagada kaubamark kui paritolutahis ning sellega antav kaitse peaks olema
absoluutne, kui mark ja tdhis ning kaubad voi teenused on identsed; selline kaitse peaks kehtima ka siis,
kui mairk ja tdhis ja kaubad voi teenused on sarnased. Lisaks tuleks selle pohjenduse kohaselt
tolgendada sarnasuse moistet lahtuvalt segiajamise tdendosusest.

5. Madruse nr 207/2009 artikli 9 loige 1 sdtestab, millised oigused itihenduse kaubamirk selle
omanikule annab:

,Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on 6igus takistada
koikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kdigus ilma tema loata:

a)  koiki tdhiseid, mis on identsed ithenduse kaubamirgiga, kaupade voi teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks on registreeritud ithenduse kaubamaérk;

b)  koiki tdhiseid, kui identsuse voi sarnasuse tottu ithenduse kaubamirgiga ning identsuse voi
sarnasuse tottu ithenduse kaubamargi ja tahisega kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline,
et avalikkus voib need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus holmab ka tdendosust, et tihist
seostatakse kaubamargiga;

c¢)  koiki téhiseid, mis on identsed voi sarnased ithenduse kaubamairgiga, seoses kaupade voi
teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks {thenduse kaubamirk on
registreeritud, kui ithenduse kaubamargil on ithenduses maine ja kui konealuse tdhise kasutamine
ilma tungiva pohjuseta tihendaks tihenduse kaubamaérgi eristusvoime voi maine drakasutamist
voi kahjustamist.”

6. Madruse nr 207/2009 artikkel 54 ,Noustumisest tulenevad piirangud” sétestab, et kui tthenduse
kaubamairgi omanik on viie jarjestikuse aasta jooksul noéustunud hilisema itihenduse kaubamérgi
kasutamisega tthenduses ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal digust varasema kaubamargi
pohjal taotleda hilisema kaubamairgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamargi
kasutamist.
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II. Asjaolud, pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

7. Pohikohtuasja hageja Fédération Cynologique Internationale (edaspidi ,FCI”) on koerakasvatuse
toetuseks 1911. aastal asutatud rahvusvaheline ithendus ja talle kuulub ithenduse kombineeritud
kaubamiark nr 4438751, mille taotlus esitati 28. juunil 2005 ja mis registreeriti 5. juulil 2006
moningate teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava
kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja
parandatud kujul) klassidesse 35, 41, 42 ja 44. See kaubamirk on informatiivsuse huvides alljargnevalt
dra toodud:

8. Pohikohtuasja kostja Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza (edaspidi ,FCIPPR”)
on 2004. aastal asutatud eradiguslik ithendus, kellele kuulub kolm Hispaania kaubamaérki, mis on
registreeritud moningate klassi 16 kuuluvate toodete ja teenuste jaoks:

— sonamairk nr 2614806 ,FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA
— F.C.I”7, mille taotlus esitati 23. septembril 2004 ja mis registreeriti 20. juunil 2005;

— kombineeritud mirk nr 2786697 ,FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE
PURA RAZA”, mille taotlus esitati 9. augustil 2007 ja mis registreeriti 12. martsil 2008;

— kombineeritud mirk nr 2818217 ,FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI”, mille
taotlus esitati 11. veebruaril 2008 ja mis registreeriti 26. augustil 2008.

9. FCIPPR palus 12. veebruaril 2009 htlustamisametil registreerida tihenduse kaubamairgina
moningate klassi 16 kuuluvate toodete jaoks alltoodud tdhise:

10. FCI esitas 5. veebruaril 2010 vastulause selle tdhise registreerimisele tihenduse kaubamaérgina.
Vorminouete rikkumise tottu, mis seisnes vastulause esitamise loivu maksmatajatmises, likati
vastulause tagasi ning seega registreeriti eelmises punktis dra toodud téhis 3. septembril 2010
tthenduse kaubamérgina numbriga 7597529.

ECLILEU:C:2012:722 3



KOHTUJURIST MENGOZZI ETTEPANEK — KOHTUASI C-561/11
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

11. ECI esitas 18. juunil 2010 eelotsusetaotluse esitanud kohtule punktis 8 nimetatud siseriiklike
kaubamarkide kehtetuks tunnistamise hagi nende segiajamise toendosuse tottu talle kuuluva tthenduse
kaubamargiga nr 4438751, mis on dra toodud punktis 7, ja hagi talle kaubamaérgist tulenevate diguste
rikkumise tuvastamiseks. Selles menetluses vaidlustas FCIPPR oma siseriiklike kaubamairkide ja
tthenduse kaubamargi nr 4438751 segiajamise tdendosuse ning esitas vastuhagi, noudes selle tthenduse
kaubamargi kehtetuks tunnistamist ja viites, et see registreeriti pahauskselt ja toob kaasa segiajamise
tdendosuse tema varasema siseriikliku kaubamargiga nr 2614806.

12. Selle peale palus FCI 18. novembril 2010 iihtlustamisametil tiihistada iithenduse kaubamark
nr 7597529, mille oli registreerinud FCIPPR. Vottes arvesse seda, et kohtuasi, millest sai alguse
kdesolev eelotsusemenetlus, on pooleli, peatas iihtlustamisamet 20. septembril 2011 FCIPPR
noéudmisel oma menetluse.

13. Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seisukohal, et tema menetluses olevas kohtuasjas on vaja
selgitada, kas ainudigusele, mille madruse nr 207/2009 artikli 9 ldoige 1 ithenduse kaubamérgi
omanikule, antud juhul FCI-le annab, voib tugineda kolmanda isiku, antud juhul FCIPPR vastu, kellele
samuti kuulub ithenduse kaubamirk, mis on registreeritud hiljem — kuni viimast kaubamairki ei ole
tithistatud.

14. Neil asjaoludel peatas eelotsusetaotluse esitanud kohus menetluse ja esitas Euroopa Kohtule
jargmise eelotsuse kiisimuse:

»Kas kohtuvaidluses, mille ese on ithenduse kaubamairgiga antud ainudiguse rikkumine, hélmab
[madruse (EU) nr 207/2009] artikli 9 loikes 1 sitestatud digus takistada kéikidel kolmandatel isikutel
kasutada tihenduse kaubamaérki kaubandustegevuse kdigus, mis tahes kolmandat isikut, kes kasutab
tiahist, mis toob kaasa segiajamise tdendosuse (kuna see on sarnane iithenduse kaubamirgiga ning
tihistab sarnaseid teenuseid voi kaupa), voi vastupidi, kas selle kohaldamisalast on vilja jaetud kolmas
isik, kes kasutab seda enda jaoks hiljem iithenduse kaubamairgina registreeritud segi aetavat tahist, kuni
hilisem kaubamérgina registreerimine ei ole kehtetuks tunnistatud?”

II1. Menetlus Euroopa Kohtus

15. Eelotsusetaotlus saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 8. novembril 2011. Kirjalikke mérkusi esitasid
ECI, ECIPPR, Kreeka valitsus, Itaalia valitsus ja komisjon. 3. oktoobri 2012. aasta kohtuistungil osalesid
ECI, Kreeka valitsus ja komisjon.

IV. Oiguslik analiiiis

1. Eelotsusetaotluse vastuvoetavus

16. Esmalt tuleb analiiiisida FCI kirjalikes maérkustes esitatud argumente, milles vdidetakse, et
eelotsusetaotlus on vastuvoetamatu. FCI viidab eelkoige, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimus
ei ole pohikohtuasja lahendamiseks vajalik. Kaubamairgist tulenevate oiguste rikkumise tuvastamise
hagi ja kehtetuks tunnistamise hagi, mille FCI on selles menetluses esitanud, on suunatud iiksnes
FCIPPR-le kuuluvate siseriiklike kaubamarkide vastu, mitte hilisema ithenduse kaubamargi nr 7597529
vastu, mis registreeriti parast pohikohtuasjas hagi esitamist. Lisaks tdstatas eelotsusetaotluse esitanud
kohus selle kiisimuse omal algatusel, ilma et pooltel oleks olnud voimalik selle kohta nduetekohaselt
arvamust avaldada.
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17. Esiteks tuleb pohikohtuasjas eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimuse asjakohasuse kohta
meenutada, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt eeldatakse, et liidu oiguse tdlgendamist
puudutavad kiisimused, mille siseriiklik kohus on esitanud o6iguslikus ja faktilises raamistikus, mille ta
on kindlaks madranud omal vastutusel ja mille tdpsuse kontrollimine ei ole Euroopa Kohtu iilesanne,
on asjakohased. Siseriikliku kohtu esitatud eelotsusetaotluse saab Euroopa Kohus jétta ldbi vaatamata
vaid siis, kui on ilmne, et liidu digusnormi tolgendamine, mida siseriiklik kohus palub, ei ole mingil
viisil seotud pohikohtuasja faktiliste asjaolude voi esemega, voi ka juhul, kui probleem on oletuslik voi
kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi voi diguslikke asjaolusid, et anda tarvilik vastus talle
esitatud kiisimustele.®

18. Kéesolevas kohtuasjas ei anna miski alust arvata, et liikmesriigi kohus oleks esitanud oletusliku
kiisimuse voi et kiisimus ei ole mingil viisil seotud pohikohtuasja faktiliste asjaolude voi esemega.
Eelotsusetaotlusest selgub hoopis, et pohikohtuasjas heitis FCI esiteks hilisema ithenduse kaubamargi
digusvastast kasutamist ette dokumentides, mis esitati pérast selle kaubamairgi registreerimist, ning
noudis teiseks, et ldpetataks koigi varasema itihenduse kaubamirgiga segiaetavate tdhiste kasutamise,
mis jérelikult holmab ka hilisemat ithenduse kaubamarki.

19. Teiseks tuleb seoses sellega, et eelotsusetaotluse esitanud kohus esitas eelotsuse kiisimuse omal
algatusel, meelde tuletada, et viljakujunenud kohtupraktikast ndhtub, et asjaolu, et pohikohtuasja
pooled ei tostatanud eelotsusetaotluse esitanud kohtus liidu oiguse kiisimust, ei takista viimasel
Euroopa Kohtu poole poorduda. ELTL artikli 267 teise ja kolmanda 1d6igu — mille kohaselt Euroopa
Kohtule voib eelotsusetaotluse esitada, ,kui selline kiisimus antakse liikmesriigi kohtusse” — eesmark ei
ole piirata konealust menetlust iiksnes juhtudega, kus pohikohtuasja iiks pooltest on omal algatusel
tostatanud kiisimuse liidu oiguse tdlgendamise voi kehtivuse kohta, vaid sellega on hoélmatud ka
olukorrad, kus nimetatud kiisimuse tostatab liikmesriigi kohus ise, kes leiab, et Euroopa Kohtu otsust

selles kiisimuses on ,otsuse tegemiseks [...] vaja”.°

20. Eeltoodud kaalutlustest lihtudes tuleb eelotsusetaotluse kisimus minu arvates vastuvoetavaks
lugeda.

2. Eelotsuse kiisimus

1. Sissejuhatavad markused

21. Nagu eespool mirgitud ning nagu ma tdin vélja juba oma ettepanekus, mille ma esitasin kohtuasjas
Celaya,” on eelotsusetaotluse esitanud kohtu tostatatud kiisimuse iile, mis puudutab selle isiku
(»kolmas isik”) moiste madratlemist, kelle vastu kaubamairgi omanik voib esitada kaubamargist
tulenevate odiguste rikkumise tuvastamise hagi, ning sellega seotud kiisimuse iile, kas nimetatud hagi
esitamise voimalus soltub kehtetuks tunnistamise menetlusest, kui tegemist on registreeritud
kaubamaérkide omanike vahelise vaidlusega, Hispaanias kdimas &dge diskussioon nii teoorias kui ka
kohtupraktikas, kuigi tuleb tipsustada, et need kiisimused ei ole Euroopa digusmaastikul sugugi uued.®

5 — Selle kohta leiduvast ulatuslikust kohtupraktikast vt hiljutine 28. veebruari 2012. aasta otsus kohtuasjas C-41/11: Inter-Environnement
Wallonie ja Terre wallonne (punkt 35) ja 29. mirtsi 2012. aasta otsus kohtuasjas C-599/10: SAG ELV Slovensko jt (punkt 15 ja seal viidatud
kohtupraktika).

6 — 16. juuni 1981. aasta otsus kohtuasjas C-126/80: Salonia, (EKL 1981, 1k 1563, punkt 7) ja 8. martsi 2012. aasta otsus kohtuasjas C-251/11:
Huet (punkt 23).

7 — Vt eespool punkt 3 ning eespool 4. joonealuses markuses viidatud ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punkt 19.

8 — On huvitav mirkida, et kdesolevas kohtuasjas kisitletava probleemiga analoogiline kiisimus tekkis juba moé6dunud sajandi algul Saksamaal,
kus selle tile kiis dge arutelu tolle aja koige korgemates kohtuastmetes. Tédpsemalt asus Reichsgericht oma kohtupraktikas algselt seisukohale,
et registreeritud kaubamirgi kasutamist ei saa pidada digusvastaseks, kui seda kaubamarki ei ole kaubamairgiregistrist kustutatud (vt selle
kohta Reichsgerichti 13. novembri 1906. aasta otsus kohtuasjas II 155/06, RGZ 64, lk 273 jj, eriti lk 275). Reichsgericht ise iitles sellest
suundumusest seejdrel ,lahti” tthes 1927. aasta otsuses, kus ta leidis, et hiljem registreeritud kaubamérgi kasutamise objektiivne digusvastasus
tuleneb vahetult varasema téhise omaniku eesoigusest (vt Reichsgerichti 20. septembri 1927. aasta otsus kohtuasjas II 409/26, RGZ 118, 1k 76
jj, eriti 1k 78 ja 79).
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22. Nagu Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante oma eelotsusetaotluses maérkis, eksisteerib
Hispaanias Tribunal Supremo kohtupraktikas praegu suundumus, mille kohaselt kaubamairkide
valdkonnas késitatakse asjaolu, et kaubamirk on registreeritud, nn registreeritud diguse puutumatuse
(winmunidad registral”) doktriini kohaldades kaubamairgist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise
hagi eest kaitset pakkuvana, ning seega seatakse sellise hagi esitamise oigus nimetatud kaubamairgi
kehtetuks tunnistamisest soltuvusse isegi siis, kui see kaubamirk on registreeritud hiljem, kui
kaubamark, mille alusel kaubamairgist tulenevate oOiguste rikkumise tuvastamise hagi on esitatud.
Sisuliselt ei ole niisuguse ldhenemise kohaselt tegemist digusvastase teoga seni, kuni diguste vdidetav
rikkuja kasutab omaenda registreeritud kaubamarki, nii et kaubamairgist tulenevate diguste rikkumise
tuvastamise hagi on voimalik esitada alles pédrast hiljem registreeritud kaubamérgi kehtetuks
tunnistamist.

23. Eespool viidatud kohtuotsuses Celaya’ kasutas Euroopa Kohus, kellel oli palutud otsustada
kéesolevas kohtuasjas esitatud kiisimusega analoogilise kiisimuse iile disainilahenduste valdkonnas,
selles valdkonnas teistsugust ldhenemist kui see, mis vastab registreeritud odiguse puutumatuse
(ninmunidad registral”) doktriinile, ning otsustas, et miédrusega nr 6/2002' antud oigus keelata
kolmandatel isikutel ithenduse disainilahendust kasutada holmab mis tahes kolmandaid isikuid, kes
kasutavad disainilahendust, mis ei ole erinev, sealhulgas kolmandaid isikuid, kellele kuulub hiljem
registreeritud {ithenduse disainilahendus. Seega asus Euroopa Kohus seisukohale, et asjaolu, et
disainilahendus on registreeritud, ei anna selle omanikule ,puutumatust”, mis kaitseks teda
kaubamairgist tulenevate oOiguste rikkumise tuvastamise hagi eest seni, kuni talle kuuluv
disainilahendus on kehtetuks tunnistatud, ning eitas seega sisuliselt seda, et registreeritud
disainilahenduste vastuolu korral tuleks enne kaubamargist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise
hagi lahendada kehtetuks tunnistamise hagi.

24. Lisaks rohutasin ma, kuidas disainilahenduste ja kaubamaérkide valdkonna vahel on suuri erinevusi,
muu hulgas vastava intellektuaalomandibdiguse registreerimise korras ja menetluses, ja kuidas nende
erinevuste tottu ei saa itht valdkonda puudutavaid kaalutlusi ja kohtupraktikast tulenevaid suuniseid
automaatselt teises valdkonnas rakendada.' Seega tuleb minu arvates alustada nende kahe valdkonna
vaheliste menetluslike erinevuste analiiisimisest, et seejdrel hinnata, kas need erinevused odigustavad
tegelikult seda, et kasutada kaubamérkide valdkonnas muud lahenemisviisi kui see, mille Euroopa
Kohus vottis kasutusele disainilahenduste valdkonnas.

2. Disainilahenduste ja kaubamairkide registreerimise menetluste erinevused

25. Eespool viidatud ettepanekus, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, rohutasin, et disainilahenduste ja
kaubamarkide registreerimise korra peamine erinevus seisneb asjaolus, et kaubamairkide - kuid mitte
disainilahenduste - puhul nédevad asjassepuutuvad oigusnormid ette mirksa keerulisema
registreerimismenetluse, mis holmab {htlustamisameti poolset eelnevat kontrolli mida vdib
madratleda kui ,sisulist” kontrolli, mille kaigus voivad kolmandad isikud esitada mérkusi voi
kaubamargi registreerimisele ka vastulause esitada.

26. Tépsemalt toimub disainilahenduse registreerimine peaaegu automaatselt, lihtsustatud menetluse
teel, mille raames iihtlustamisamet kontrollib registreerimistaotlust koigest vormiliselt.”” Mairus
nr 6/2002 ei nde ette eelnevat kaitsekolblikkuse tingimustele vastavuse sisulist ldbivaatamist® ega
satesta kolmandatele isikutele registreerimismenetluse raames mingit sekkumisvormi ega vastulause

9 — Viidatud eespool 3. joonealuses mirkuses.

10 — Viidatud eespool 3. joonealuses mirkuses.

11 — Vt eespool punkt 3 ja eespool 4. joonealuses markuses viidatud ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punktid 20-22.

12 — Disainilahenduste registreerimiskorda reguleerib eespool 3. joonealuses markuses viidatud madruse nr 6/2002 V jaotis (artiklid 45-50).

13 — Vt eespool 3. joonealuses mirkuses viidatud maédruse nr 6/2002 pohjendus 18. Lisaks tuleb mirkida, et selle maaruse artikkel 47 néeb ette
teatavate ,registreerimata jatmise pohjuste” analiiiisi, olgugi et see on suhteliselt piiratud.
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esitamise voimalust. Uhenduse disainilahenduse registreerimise lihtsustatud korra sitestamise eesmirk
on voimalikult vdhendada taotlejate kulutusi ja formaalsusi ning muid menetluslikke ja
administratiivseid joupingutusi, et voimaldada viikestel ja keskmise suurusega ettevotjatel ning
tiksikautoritel registreeringut holpsasti omandada. ™

27. Kaubamairkide valdkonnas sdtestab mddrus nr 207/2009 seevastu iithenduse kaubamargi
registreerimisele  eelneva ,ex ante” kontrolli mille kdigus {htlustamisamet analiiiisib
registreerimistaotlust, piirdumata pelgalt vorminduete kontrollimisega, vaid siivenedes taotlusse
sisuliselt, kontrollides, ega ei esine absoluutseid voi suhtelisi keeldumispohjuseid.” Selle menetluse
raames on kolmandatel isikutel esiteks voimalik péarast tihenduse kaubamirgi taotluse avaldamist
esitada ithtlustamisametile kirjalikke vastuviiteid, milles selgitatakse, millistel pohjustel — eriti kui
tegemist on absoluutsete keeldumispohjustega — tuleks kaubamirk ex officio registreerimata jitta.'
Teiseks on varasemate Oiguste omanikel oigus esitada konealuse kaubamérgi registreerimisele
vastulause, tuginedes suhtelistele keeldumispohjustele. '’

28. Seega on kolmandate isikute, eriti varasemate diguste omanike seisukoht kaubamaérkide valdkonnas
paremini kaitstud juba menetluse algusjargust alates. Siisteem pakub neile nimelt menetluslikke
voimalusi, mida neil disainilahenduste valdkonnas ei ole. Tdpsemalt pakub madrus nr 207/2009
varasema kaubamiérgi omanikule voimalust esitada hilisema kaubamérgi registreerimist ennetav
vastulause, kui ta on seisukohal, et see kaubamairk kahjustab tema registreeritud kaubamaérki, millist
voimalust disainilahenduse omanikule aga punktis 26 mainitud kiire menetlemise noude tottu ei
pakuta.

29. Asja mainitud registreerimismenetluse erinevused tihendavad, et kui kaubamirk on keerulise
menetluse ldbimise jdrel registreeritud, tuleb sellega rohkem ,arvestada” kui disainilahenduste
registreerimise puhul.” Selline ex ante kaitsesiisteem, nagu on kirjeldatud méaédruses nr 207/2009,
tdhendab seega, et kaubamairkide kuritarvitusliku registreerimise voi nii voi teisiti varasemaid o6igusi
rikkuvate kaubamirkide registreerimise risk on selgelt vidiksem kui vastav risk disainilahenduste
valdkonnas.” Kui tihis on sellise menetluse liabimise jirel ithenduse kaubamirgina registreeritud,
annab see omanikule jarelikult suurema oiguskindluse selles suhtes, et talle kuuluv tihenduse
kaubamark ei riku varasemaid digusi.

30. Sellised kaalutlused ei tihenda siiski, et varasemaid oigusi rikkuvate registreerimiste oht oleks
kaubamairkide valdkonnas tdiesti vélistatud ja et ka selles valdkonnas ei voiks tekkida olukordi, kus
registreeritakse ithenduse kaubamark, kuigi see voib kahjustada teise, varem registreeritud kaubamérgi
omanikule antud ainudigust. Sellised olukorrad véivad tekkida niiteks siis, kui varasema kaubamérgi
omanik ei ole hilisema kaubamérgi registreerimisele vastulauset esitanud, voi nagu pohikohtuasjas
kasitletaval juhul, kui vastulause esitamine on ebadnnestunud pdhjustel, mis ei ole seotud sisulise
analiiiisiga, néiteks menetluslikel pohjustel.*

14 — Vt eespool 3. joonealuses mérkuses viidatud médaruse nr 6/2002 pohjendused 18 ja 24.

15 — Absoluutsed keeldumispohjused on sitestatud méadruse nr 207/2009 artiklis 7 (vt ka maéruse artikkel 37); suhtelised keeldumispohjused on
satestatud méaruse nr 207/2009 artiklis 8 (vt ka selle madruse artiklid 40-42).

16 — Vt mairuse nr 207/2009 artikkel 40.

17 — Vt médruse nr 207/2009 artiklid 41 ja 42. Selle kohta vt ka méaruse nr 207/2009 artikkel 38, mis néeb ette taotletava kaubamirgiga vastuollu
sattuda voivate varasemate kaubamirkide otsingumenetluse.

18 — Vt eespool 4. joonealuses madrkuses viidatud ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punkt 23.

19 — Vt eespool 4. joonealuses mirkuses viidatud ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punkt 23. Niisuguse siisteemi kehtestamise
tagajarjel ei saa kaubamirkide valdkonnas kohaldada kaalutlusi, mille ma esitasin oma ettepanekus teoreetilise voimaluse kohta, et
pahauskne oiguste rikkuja kasutaks juhul, kui oiguste rikkumise tuvastamise hagi esitamise tingimuseks oleks kehtetuks tunnistamise
menetlus, viivitustaktikat, registreerides korduvalt veidi erinevaid disainilahendusi — teoreetiliselt kas voi pérast hilisema vaidlustatud
disainilahenduse kehtetuks tunnistamist, et jitkata sisuliselt samasuguse toote turustamist, millest tulenevalt saaks liidu disainilahenduste
alaste oigusnormide siisteem ja kasulik moju tosiselt kannatada (vt ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punktid 31-33).
Kaubamaérkide valdkonnas ei saa selliseid olukordi tegelikult tekkida, kuna iildiselt on varasema iithenduse kaubamirgi omanikul alati
voimalik hilisema pahauskselt taotletud kaubamirgi registreerimist eelnevalt takistada, esitades sellele médruse nr 207/2009 artikli 41
kohaselt vastulause.

20 — Seda, et sellised olukorrad voivad tekkida, voib pealegi jareldada méaruse nr 207/2009 artikli 53 16ikest 1 ja artikli 57 1oikest 5.
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31. Kuigi see on kaubamairkide valdkonnas palju vihem toendoline, voivad seega ka siin esineda juhud,
mil analoogiliselt disainilahenduste valdkonnas toimuda voivaga registreeritakse ithenduse kaubamark,
mis voib kahjustada teise, varem registreeritud kaubamérgi paritolu téhistamise funktsiooni. Ning just
sel pohjusel sitestab miadrus nr 207/2009 kaubamérkide valdkonnas — analoogiliselt sellega, mis on
sitestatud disainilahenduste valdkonnas — sellised kaitsevormid, mille voib méaaratleda kui ,ex post”,
nimelt kehtetuks tunnistamise hagi ja kaubamaérgist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise hagi,
millest esimese eesmirk on eemaldada siisteemist kaubamaérgid, mida ei oleks tohtinud registreerida,
ja teise eesmirk tokestada varasemat kaubamairki kahjustavate tdhiste mdju. Ma madratlen sellised
kaitsevormid kui ,ex post”, kuna registreeritud kaubamirkide vastuolu korral saab varasema
kaubamargi omanik neid oma kaubamairgi kaitseks kasutada pérast hilisema, kaubamargist tulenevaid
oigusi rikkuva voi kahjustava kaubamérgi registreerimist, olenemata sellest, kas hagi esemeks oleva
hilisema kaubamargi registreerimisele on esitatud vastulause, voi sellest, mis oli vastulause tulemus.

32. Tegelikult tundub mulle, et kédesolevas kohtuasjas tekkinud probleemi tuum on just selles: kas
asjaolu, et kaubamirkide valdkonnas on olemas ,ex ante” kaitse - mis seisneb varasema kaubamaérgi
omaniku vdimaluses esitada kaubamairgi registreerimisele vastulause -, mille korval on olemas ,ex
post” kaitsevormid, mis on nii disainilahenduste kui ka kaubamirkide valdkonnas samad, voib
oigustada teistsugust lahenemist kui see, mida Euroopa Kohus kasutas eespool viidatud kohtuotsuses
Celaya, nii et méaaruse nr 207/2009 artikli 9 loikes 1 kasutatud modiste ,kolmandad isikud” alt jaetaks
vidlja hilisema nouetekohaselt registreeritud kaubamérgi omanik, kuni seda kaubamarki ei ole kehtetuks
tunnistatud? Nagu ma alljargnevalt pohjalikumalt selgitan, on vastus sellele kiisimusele minu arvates
eitav.

3. Eelotsuse kiisimus

33. Esitatud kiisimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul tolgendada médruse
nr 207/2009 artikli 9 1dikes 1 kasutatud madistet ,kolmandad isikud”, selgitades, kas selle sétte kohaselt
voib registreeritud ithenduse kaubamérgi omanik hiljem registreeritud ithenduse kaubamargi omaniku
vastu otse kaubamargist tulenevate oiguste rikkumise tuvastamise hagi esitada, voi saab ta seda teha
alles siis, kui hilisem tihenduse kaubamairk on kehtetuks tunnistatud.

34. Oma kohtumaédruses toob eelotsusetaotluse esitanud kohus vilja, kuidas grammatilise,
slistemaatilise, loogilise ja teleoloogilise tasandi kaalutlused réadgivad selle kasuks, et konealust sétet
tolgendataks nii, nagu Euroopa Kohus tegi seoses disainilahendustega eespool viidatud kohtuotsuses
Celaya, mille jargi voib registreeritud ithenduse kaubamairgi omanik keelata mis tahes kolmandal isikul
kasutada tdhist, mis kuulub madruse nr 207/2009 artikli 9 1dike 1 punktides a, b ja c esitatud
kategooriatesse, olenemata sellest, kas kolmas isik on selle tdhise hiljem iithenduse kaubamaérgina
registreerinud voi mitte. Sellist lahendust toetasid FCI, komisjon, Kreeka valitsus ja Itaalia valitsus.

35. Eelotsusetaotluse esitanud kohus rohutab siiski, et madruse nr 207/2009 artikli 9 1oiget 1 voiks
tolgendada ka vastavalt suunale, mida jargib Hispaania kohtupraktika, rakendades eespool nimetatud
registreeritud diguse puutumatuse (,inmunidad registral”) doktriini,” st et méirus ei luba varasema
tthenduse kaubamairgi omanikul keelata hiljem registreeritud kaubamargi kasutamist, kuni seda ei ole
kehtetuks tunnistatud. See teine tdlgendusvoimalus rajaneb pohiméttele ,qui iure suo utitur, neminem
laedit”, mille kohaselt see, kes kasutab oma 6igust, antud juhul hilisema ithenduse kaubamérgi
registreerimisest tulenevat kasutusoigust, ei tee kellelegi iilekohut. Seda seisukohta on toetanud iiksnes
FCIPPR, rohutades isedranis kaubamairgi registreerimisega saadud ainudiguse kaitsmise vajadust, mida
nouab oiguskindluse pohimote.

21 — Vt eespool, punkt 22.
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36. Just nagu kohtuasjas Celaya, oleme niisiis olukorras, kus olenemata sellest, kumb lahendus valida,
on tulemuseks see, et iiks intellektuaalomandi 6igus, kdesoleval juhul iiks registreeritud kaubamark, ei
anna oma omanikule tdielikku ja absoluutset kaitset.*

37. Kui nimelt votta varasema kaubamairgi vaatenurk, mille puhul tuleb asuda seisukohale, et selle
omanik voib esitada hiljem registreeritud kaubamargi omaniku vastu kaubamargist tulenevate diguste
rikkumise tuvastamise hagi, kaasneb selle lahendusega hilisema kaubamirgi omanikule tagatud
kaitsetaseme vihenemine, kuna ta voib sattuda olukorda, kus tal keelatakse oma kaubamairgi
kasutamine, kuigi see on nouetekohaselt registreeritud. Seevastu juhul, kui vétta hilisema kaubamargi
vaatenurk ja asuda seisukohale, et enne varasemast kaubamairgist tulenevate oiguste rikkumise
tuvastamise hagi esitamist tuleb saavutada hilisema kaubamérgi kehtetuks tunnistamine, norgeneb
varasema kaubamadrgiga tagatud kaitse, kuna selle kaubamargi registreerimine ei taga omanikule selle
kasutamise ainudigust, mille madruse nr 207/2009 artikli 9 16ige 1 talle annab, vihemalt mitte enne,
kui identne voi sarnane hilisem kaubamairk on kehtetuks tunnistatud.

38. Esimesel juhul saaks varasema kaubamaérgi omaniku ius excludendi ehk 6igus keelata kolmandatel
isikutel ilma tema loata kasutada tédhist, milles see kaubamairk seisneb, eesodiguse hilisema kaubamairgi
omaniku ius utendi ees ehk tema diguse ees kasutada tdhist, milles see kaubamirk seisneb.” Teisel
juhul on nende kahe oOiguse tasakaalustamise tulemus tdpselt vastupidine. Just nagu
disainilahendustegi puhul téhendab iihe voi teise tdolgenduse eelistamine seega kahe pohimotteliselt
vordvadrse diguse vahel valimist.

39. Kui on aga vaja otsustada, kummast iiksteisega vastuolus olevast kaubamairgist tulenevaid o6igusi
tuleb pidada dlimuslikuks, kas varasemast voi hilisemast kaubamargist, ei saa minu arvates jitta
arvesse voOtmata aluspohimotet, mis iseloomustab kogu kaubamirkide valdkonnas loodud
kaitsesiisteemi ning mis on ka iildisemalt intellektuaalomandi 6iguste tildtunnustatud aluspéhiméte,
nimelt prioriteedipohimotet, mille kohaselt varasem ainudigus, praegusel juhul varem registreeritud
tthenduse kaubamirk, on hilisemate oiguste, praegusel juhul hiljem registreeritud {ihenduse
kaubamirkide suhtes ilimuslik.” Nagu Euroopa Komisjon oma mirkustes oigustatult rohutas ja
analoogselt sellega, mida Euroopa Kohus otsustas disainilahenduste valdkonnas kohtuotsusega
Celaya,” ei saa madruse nr 207/2009 sitteid tegelikult tolgendada muul viisil, kui vottes arvesse seda
kaubamairkide valdkonna aluspohimotet, mis on tépselt viljendatud méidruse nr 207/2009 enda
séitetes® ja teistes nii liildu® kui ka rahvusvahelistes * kaubamiarke puudutavates digusnormides.

22 — Vt eespool 4. joonealuses markuses viidatud ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punkt 30.

23 — Vastupidi mone liikmesriigi, néiteks Hispaania digusele ja vastupidi ka méaérusele 6/2002 piirdub méaérus nr 207/2009 oma artikli 9 15ikes 1
- nagu teeb muide ka Euroopa Parlamendi ja noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/92/EU kaubamirke ksitlevate lilkmesriikide
oigusaktide tihtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) oma artikli 5 loikes 1 — koigest sétestamisega, et ithenduse kaubamirk annab omanikule
»ainuodiguse”, madiratledes selle ainudiguse tiiksnes oigusena takistada kolmandatel isikutel punktides a, b ja ¢ nimetatud tdhiseid
kaubandustegevuse kiigus kasutada. Oigusteoorias on siiski rohutatud, et sellise ,ainudigusega” ei peeta silmas mitte iiksnes normis
sonaselgelt viljendatud negatiivset digust ius excludendi, mis seisneb diguses keelata kolmandatel isikutel kasutada identset voi sarnast
tdhist, vaid ka positiivseid digusi ehk odigust seda tihist kasutada, nimelt ius utendi, mida voib teostada ka kaubamirki litsentsides. Sellise
positiivse oiguse olemasolu kuulub pealegi olemuslikult kaubamirgi omandidiguse juurde. Tegelikult, nagu kohtujurist Jacobs markis
kohtuasjas C-2/00: Holterhoff (milles otsus tehti 14. mail 2002, EKL 2002, lk 1-4187) 20. septembril 2001 esitatud ettepaneku punktides 33
ja 34, ei registreeri ettevotja kaubamaérki peamiselt mitte selleks, et takistada kolmandatel isikutel selle kasutamist, vaid et seda ise kasutada.
Lisaks on kasutamisdigus omandidiguse ning seega ka intellektuaalomandidiguse keskne ja olemuslik osa.

24 — Pohimotteliselt médrab kaubamadrgi prioriteetsuse selle kaubamérgi registreerimistaotluse esitamise kuupéev (vt selle kohta maédruse
nr 207/2009 artikli 8 1oige 2 ja artikkel 27). Prioriteedipohimétte tipsemad méératlused voib leida ka kohtujurist Trstenjaki ettepanekust
kohtuasjas C-482/09: Budéjovicky Budvar, milles otsus tehti 22. septembril 2011 (EKL 2011, lk I-8701, ettepaneku punkt 57) ja kohtujurist
Jadskineni ettepanekust kohtuasjas C-190/10: Génesis, milles otsus tehti 22. mértsil 2012 (ettepaneku punkt 54).

25 — Vt eespool 3. joonealuses markuses viidatud kohtuotsus, punktid 39 ja 40.

26 — Vt nt médruse pohjendus 7, samuti artikkel 8, III jaotise 2., 3. ja 4. jagu (artiklid 29-35) ja artiklid 41, 42, 53 ning 54.

27 — Vt nt eespool 23. joonealuses mirkuses viidatud direktiivi 2008/95/EU artikli 4 1siked 1, 2, 3 ja 4, artikkel 5, artikli 6 16ige 2, artikkel 9,
artikli 11 1oige 4 ja artikkel 14.

28 — Vt nt téostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (konventsioon allkirjastati Pariisis 20. mértsil 1883, vaadati viimati ldbi Stockholmis
14. juulil 1967 ja seda muudeti 28. septembril 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, kd 828, nr 11851, lk 305) artikli 4 punkti A
alapunkt 1 ja  punkt B. Selle konventsiooni  prantsuse  versiooniga  voib  tutvuda  jdrgmisel  veebiaadressil:
www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo0020.html.
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40. Konkreetsemalt selgub médrusest nr 207/2009 esiteks see, et tihenduse kaubamairgi voivad
moodustada ning registreerimise teel omandatud kaitse saada ainult téhised, mida on voimalik
graafiliselt esitada ja mis suudavad tdita kaubamairgi pohiiilesannet, nimelt eristada iihe ettevotja
kaupu voi teenuseid teiste ettevotjate omadest, ning teiseks see, et ithenduse kaubamérgiga antav
kaitse peab olema absoluutne, kui tihised on identsed voi sarnased ning sellega kaasneb segiajamise
toendosus.” Selline kaubamairgile antud absoluutne kaitse ei olene sellest, kas tdendolist segiajamist
pohjustavad tdhised on ithenduse kaubamaérgina registreeritud voi mitte.

41. Kahe registreeritud ithenduse kaubamairgi vahelise vastuolu korral kaasneb prioriteedipohimotte
kohaldamisega minu arvates esiteks eeldus, et esimesena registreeritud kaubamirk on tditnud
tthenduse kaitse saamiseks noutavad tingimused enne hiljem registreeritud kaubamérki, ning teiseks
see, et hilisemale ithenduse kaubamairgile tagatud kaitse ulatus soltub sellega vastuollu minevate
varasemate diguste puudumisest. Seega on ithenduse kaubamarkide vahelise vastuolu korral méaédrusega
nr 207/2009 hilisemale {thenduse kaubamairgile antav kaitse digustatud iiksnes siis, kui selle omanik
suudab tdoendada, et varasem iithenduse kaubamirk ei tdida monda kaitse saamiseks ette ndhtud
tingimust® voi et kaubamirkide vahel vastuolu ei ole.

42. Sellised kaalutlused ei olene asjaolust, et tthenduse kaubamargi registreerimiskord ndeb vastupidi
tthenduse disainilahenduste registreerimiskorrale ette kolmandate isikute voimaluse hilisema
kaubamairgi registreerimisele vastulauseid esitada. Nagu on vilja toodud punktides 30 ja 31: kuigi
selline ,ex ante” kontroll annab hiljem registreeritud kaubamérgi omanikule suurema 6iguskindluse ja
pohjustab disainilahenduste valdkonnaga vorreldes vidiksemat ohtu, et registreeritakse varasemaid
oigusi rikkuvaid kaubamaérke, ei anna asjaolu, et tdhis itihenduse kaubamairgina registreeritakse,
absoluutset tagatist, et see tdhis ei riku varem registreeritud kaubamérgiga antud ainudigust.
Disainilahenduste valdkonna ja kaubamairkide valdkonna vahelised menetluslikud erinevused, mis on
kill olulised, ei digusta seega minu arvates konealuse digusnormi sellist tdlgendamist, mis laheks
vastuollu prioriteedipohimottega. *

43. Pealegi juhul, kui varasema kaubamirgi omanik tegutseb oma oiguse kaitsmiseks tema oigusi
rikkuva téhise eest, kuigi see tdhis on nouetekohaselt hiljem registreeritud kaubamirk, on vaja, et
madrusega nr 207/2009 loodud siisteem tagaks talle voimaluse saavutada selle oigusi rikkuva
kaubamairgi keelamine voimalikult kiiresti, kuna olukord, kus selline kaubamirk on turul, voéib
takistada tditmast varasema kaubamirgi pohiiilesannet.”® Pealegi on ilmne, et mida kauem kaks
vastuolus olevat kaubamirki korraga turul on, seda suurem on potentsiaalne voi tegelik kahju
varasemale kaubamargile.

29 — Vt middruse nr 207/2009 pohjendused 7 ja 8 ning artiklid 4 ja 6. Kohtujuristi kursiiv.

30 — Mida hilisema kaubamérgi omanik voib teha, esitades tihtlustamisametile varasema kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse voi esitades
vajaduse korral vastuhagi kaubamirgikohtule, kelle menetluses olevas kaubamargist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise kohtuasjas ta

on kostja.
31 — Mida hilisema kaubamérgi omanik vo6ib teha kaubamargikohtus, kelle menetluses olevas diguste rikkumise kohtuasjas ta on kostja.
32 — Voiks muidugi vastu viita, et nii vastulause esitamata jatmine kui ka vastulause tagasiliikkamine menetluslikel pohjustel, nagu see on

eelotsusetaotluse esitanud kohtu menetluses olevas kohtuasjas (vastulause esitamise 16ivu maksmatajdtmine), tulenevad varasema
kaubamirgi omaniku ,hooletusest”, kuna viimane ei ole talle madrusega nr 207/2009 antud vastulause esitamise 6igust kasutanud voi on
kasutanud seda valesti. Seega voib kaubamirkide valdkonnas erinevalt sellest, mis toimub disainilahenduste valdkonnas, pidada varasema
kaubamargi omanikku hilisema kaubamirgi registreerimise ja seega tekkinud diguskindlusetu olukorra eest vihemalt osaliselt vastutavaks.
Sellise kaasvastutuse eest voib seega ette naha ,sanktsiooni”, mis seisneb kohustuses saavutada hilisema kaubamargi kehtetuks tunnistamine,
enne kui varasema kaubamadrgi kaitseks voib esitada diguste rikkumise hagi. Sellisele voimalikule vastuviitele vastan siiski esiteks, et pole
deldud, et vastulause esitamatajatmine tuleneks tingimata varasema kaubamargi omaniku hooletusest. Voib niiteks ette tulla juhtumeid, kus
kahe kaubamirgi segiajamise tdendosus muutub ilmseks alles hilisema téhise in concreto kasutamise tagajirjel, seega alles siis, kui molemad
vastuolus olevad tihised on korraga turul. Teiseks leian igal juhul, et vastulause esitamise diguse kasutamatajatmine voi valesti kasutamine ei
saa kahtluse alla seada sellise kaubamirkide valdkonna aluspohimoétte kohaldamist, nagu seda on prioriteedipohimote, mille kohaselt on
varasem 0Oigus hilisema 6iguse suhtes tilimuslik.

33 — Voi nagu madrgitud eespool punktis 40, tilesannet, mis seisneb selles, et tagada lopptarbijale voi -kasutajale kaubamairgiga téhistatud kaupade
voi teenuste teatud péritolu, mis lubaks ilma voimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi teenuseid nendest, millel on teine péritolu. Selle
kohta leiduvast ulatuslikust kohtupraktikast vt viimati 15. mértsi 2012. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11: Strigl ja
Securvita, punkt 30.
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44. Sellega seoses on oluline markida, et Euroopa Kohus on juba varem korduvalt selgitanud, et
kaubamairgi absoluutsel kaitsel, mille asjassepuutuvate oigusnormidega omistatud ainudigus selle
omanikule annab, on eesmark just see, et anda omanikele voimalus kaitsta oma erihuvisid kaubamargi
omanikuna, st tagada, et kaubamirk saaks téita oma iilesannet.* Miéruse nr 207/2009 artikli 9 1diget 1
ei saa minu arvates tolgendada kuidagi teisiti kui sellises valjakujunenud kohtupraktikas kujunenud
seisukohta arvesse vottes.

45. Teisalt, nagu komisjon oigustatult maérkis, kui seada kaubamadrgist tulenevate Giguste rikkumise
tuvastamise hagi esitamine soltuvusse hilisema kaubamaérgi kehtetuks tunnistamisest, tihendab see, et
oiguste rikkumise menetlus satub ebaproportsionaalsete viivituste ohtu, kuna lisaks ithtlustamisameti
otsuse ootamisele, millele eelneb niigi kaks haldusliku sisekontrolli astet, riskib varasema iithenduse
kaubamirgi omanik sellega, et peab ootama véimalike Uldkohtusse esitatud hagide tulemusi ning
voimalik ka, et Euroopa Kohtu menetluse tulemusi.® Seega voiks juhtuda, et varasem kaubamirk ja
seda rikkuv kaubamirk on korraga turul mitu aastat, mis voib varasema kaubamairgi omanikku tosiselt
kahjustada.

46. Lisaks tundub mulle, et hilisema kaubamaérgi omaniku olukord on nii voi teisiti kaitstud selle eest,
et varasema kaubamairgi omanik voiks kaubamargist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise hagisid
kuritarvitada, kuna hilisema kaubamaérgi omanik voib kaitsta end tihenduse kaubamargikohtus, kus ta
voib juhul, kui dhtlustamisamet on vastulause sisulistel pohjustel tagasi lilkanud, sellele
tagasililkkamisele tugineda,® samuti voib ta esitada vastuhagi, noudes, et tithistataks voi tunnistataks
kehtetuks kaubamirk, millel kaubamirgist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise hagi pohineb.*
Pealegi, nagu on vilja toodud punktides 40 ja 41, on tema Oiguste kaitse ulatus algusest peale seotud
sellega, et ei oleks nendega vastuolus olevaid varasemaid oigusi.

47. Minu arvates jdreldub eeltoodud kaalutlustest, et mddruse nr 207/2009 eesmargi, nimelt
registreeritud iithenduse kaubamirkide absoluutse kaitse suudab tagada ainult selline maédruse
nr 207/2009 artikli 9 loikes 1 kasutatud moiste ,kolmandad isikud” tolgendus, mis vastab
prioriteedipohimottele ning hoélmab mis tahes kolmandaid isikuid, seega ka hilisema kaubamairgi
omanikust kolmandaid isikuid.

48. Peale selle on esitatud kaalutluste korval olemas muid grammatilisi ja siistemaatilisi kaalutlusi, mis
minu arvates radgivad méédruse nr 207/2009 artikli 9 loike 1 &sja esitatud tolgenduse kasuks.

49. Grammatilisest aspektist tuleb markida, et kuigi médrus nr 207/2009 ei sisalda iihtegi sonaselget
sitet varem registreeritud ithenduse kaubamirgi omaniku voimaluse kohta esitada kaubamairgist
tulenevate oOiguste rikkumise tuvastamise hagi teise, hiljem registreeritud itihenduse kaubamérgi
omaniku vastu, annab maédruse nr 207/2009 artikli 9 loige 1 registreeritud ithenduse kaubamérgi
omanikule ainudiguse seda kasutada ja keelata ,kolmandatel isikutel” tema kaubamirki kahjustava

34 — Vt analoogia alusel, seoses ndukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide &igusaktide
ihtlustamise kohta artikli 5 loikega 1 (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 92; kehtetuks tunnistatud ja asendatud eespool
23. joonealuses mirkuses viidatud direktiiviga 2008/95/EU), 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, 1k 1-5185,
punkt 58, ja 19. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-376/11: Pie Optiek jt (punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika). Tuleb ka mirkida, et
viidatud kohtupraktika kohaselt ei kuulu selliste tlesannete hulka mitte ainult eespool punktis 40 ja eelmises joonealuses mérkuses
nimetatud peamine {ilesanne, vaid ka kaubamadrgi teisi {ilesandeid, eriti asjaomase kauba voi teenuse kvaliteedi tagamise voi teabe,
investeeringute ja reklaamiga seotud iilesanded.

35 — Selle kohta vt madruse nr 207/2009 VII jaotis, eriti artiklid 58, artikli 64 16ige 3 ja artikkel 65.

36 — See, kui iihtlustamisamet vastulause sisulistel pohjustel rahuldamata jatab, ei ole muidugi liikmesriigi kohtule siduv. See ei saa siiski olla
mitmesuguste siseriiklike menetluseeskirjade jérgi ,oluline tdoend”, et digusi ei ole rikutud. Pealegi, kuigi 6iguste rikkumise kohtuasjas, mis
on liikmesriigi kohtule lahendamiseks esitatud, kasutatakse samu kriteeriume, mida tihtlustamisameti vastulausemenetluses, kui votta arvesse
médruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punktides a ja b ning loikes 5 kirjeldatud juhtude ja sama maiaruse artikli 9 16ike 1 punktides a, b ja ¢
kirjeldatud juhtude omavahelist vastavust, ei ole need menetlused siiski identsed. Selline kohtumenetlus eristub nimelt selle poolest, et
oiguste rikkumise menetluses vorreldakse vaadeldavaid tdhiseid ja tooteid, millega seoses neid kasutatakse, konkreetse ,ex post” analiiiisi teel,
mis puudutab nende turul kasutamise tegelikku olukorda, mitte ,ex ante” analiilisi teel, mis on ennetav ja abstraktne ning péhineb peamiselt
registreerimistaotlustest ilmnevatel andmetel.

37 — Vt médruse nr 207/2009 artikli 96 punkt d ja artikkel 100.
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tahise kasutamine ilma tema loata, tegemata vahet, kas kolmandale isikule kuulub moni hiljem
registreeritud ithenduse kaubamirk voi mitte.* Pealegi on minu arvates tdenéoline, et kui seadusandja
oleks tahtnud kehtestada hiljem registreeritud kaubamairkide omanike kaitsmise pohimotet, oleks ta
seda digusnormis sonaselgelt viljendanud.

50. Jargmiseks tuleb siistemaatilise tolgenduse tasandil markida, et tikski méddruse nr 207/2009 site ei
néde ette, et hilisema kaubamairgi omanikust kolmandal isikul voéiks olla puutumatus sama maéadruse
artikli 9 loikes 1 sitestatud keelust,” kuigi see miirus sitestab kiill registreeritud kaubamirgi
omanikule antud ainudiguse piiranguid.” Seoses sellega omandab erilise tdhtsuse maéruse
nr 207/2009 artikkel 54. Sellest sdttest selgub nimelt, et varasema tihenduse kaubamérgi omanik ei saa
teise, hilisema tthenduse kaubamairgi omaniku vastu kehtetuks tunnistamise ja kaubamaérgist tulenevate
oiguste rikkumise tuvastamise hagi esitada ainult siis, kui esinevad selles artiklis sétestatud tingimused
(varasema kaubamirgi omanik on viis aastat jarjest noustunud selle kasutamisega). Niisiis voib sellest
hoopis jireldada, et kui selliseid tingimusi ei esine, vdib varasema kaubamdrgi omanik hilisema
registreeritud ithenduse kaubamiérgi omaniku vastu kaubamairgist tulenevate oiguste rikkumise
tuvastamise hagi esitada.

51. Madruse nr 207/2009 artikkel 54 on seoses sellega oluline ka méadruse siistemaatilise tolgendamise
seisukohalt. Asjaolust, et selles artiklis eristatakse hilisema kaubamargi kehtetuks tunnistamist ja selle
kasutamise vaidlustamist, voib nimelt jareldada, et mddrus nr 207/2009 peab kehtetuks tunnistamise
hagi ja kaubamirgist tulenevate oiguste rikkumise tuvastamise hagi kaheks eraldi menetluseks,
sitestamata, et {iks neist oleks teise eeltingimuseks.*

52. Tegelikult eristab madrus nr 207/2009 selgelt kaht tiitipi menetlusi, millel on eri sisu, moju ja
eesmirk, just nagu neid eristatakse ka ithenduse disainilahenduste puhul. Uhest kiiljest on méiruse
nr 207/2009 artikkel 96 andnud siseriiklikele ithenduse kaubamairkide kohtutele kaubamairgist
tulenevate oOiguste rikkumise tuvastamist puudutavate vaidluste lahendamise ainupéddevuse. Teisest
kiiljest on méaaruses nr 207/2009 eelistatud kaubamaérkide kehtetuks tunnistamise taotluste puhul seda,
et neid kasitletaks thtlustamisametis tsentraliseeritult, isegi kui seda pohimotet on leevendatud
kaubamargikohtute voimalusega kasitleda registreeritud tihenduse kaubamairgi kehtetuks tunnistamise
vastuhagisid, mis on esitatud kaubamairgist tulenevate oiguste rikkumise tuvastamise menetluse
raames. Miski ei anna pohjust arvata, et seadusandja kavatses seada ithe hagi esitamise soltuvusse teise
menetluse eelnevast voi samaaegsest toimumisest. **

53. Lisaks olen ma seisukohal, et maddruse nr 207/2009 artikli 9 16ikes 1 kasutatud moiste ,kolmandad
isikud” véljapakutud tolgendus ei pdhjusta ithenduse kaubamérkide kohtute ja ithtlustamisameti vahel
padevuse jaotamisega erilisi probleeme. Kuigi on tdsi, et nagu ma seoses disainilahendustega juba vilja
toin,” on ka kaubamirkide valdkonnas voimalik, et hilisema kaubamirgi oiguslik staatus jdab

38 — Selle kohta margin, et kui médruse nr 207/2009 itaalia ja saksa versioon kasutavad tildiselt termineid ,terzi” ja ,Dritten” (,kolmandad
isikud”), siis prantsuse, inglise ja hispaania versioon on veel eksplitsiitsemad, rddkides keelust koikidele kolmandatele isikutele, kuna seal
kasutatakse véljendeid ,tout tiers”, ,all third parties” ja ,cualquier tercero”.

39 — Minu arvates ei saa médruse nr 207/2009 artiklist 6, mis sdtestab, et {thenduse kaubamirgi omanikuks saadakse registreerimise teel, tuletada
sellist voimalikku puutumatust, nagu seda vididab oma mirkustes FCIPPR. Tegelikult tuleb isegi seda sdtet — nagu koiki médruse
nr 207/2009 teisigi sétteid — tolgendada prioriteedipohimotte valguses (vt eespool punkt 39).

40 — Eriti voib lisaks médruse nr 207/2009 artiklile 54, mida analiitisitakse allpool, viidata sama maéruse artiklile 12, mis teataval médral piirab
omaniku oigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse kiigus ithenduse kaubamirki, ja médruse nr 207/2009 artiklile 13, mis
satestab, et thenduse kaubamirk ei anna selle omanikule odigust keelata kaubamirgi kasutamist seoses kaupadega, mille konealuse
kaubamargi all on tthenduse turule lasknud kaubamargiomanik voi mis on seal turule lastud tema loal.

41 — Nagu markis oigustatult komisjon, teevad teised midruse nr 207/2009 sitted, naiteks artikli 1 16ige 2 voi artikkel 110 neil kahel hagil
sonaselgelt vahet.

42 — Selle kohta tuleb mairkida, et madruse nr 207/2009 artikli 100 ldige 7 sitestab, et tihenduse kaubamirkide kohus, kellele on esitatud
tithistamise voi kehtetuks tunnistamise vastuhagi, voib tthenduse kaubamirgi omaniku taotlusel menetluse peatada, olles teised pooled éra
kuulanud, ja paluda kostjal esitada thtlustamisametile tithistamise voi kehtetuks tunnistamise taotlus. See site annab siiski esiteks kohtule
koigest oiguse menetlus peatada, teiseks on selle eesmirk viltida vastuolusid varasema kaubamargi kehtetuks tunnistamist kasitlevate otsuste
vahel ning kolmandaks puudutab see igal juhul ainult diguste rikkumise hagi aluseks oleva varasema kaubamirgi voimalikku kehtetust, mitte
selle hilisema tdhise registreerimise diguspdrasust, mille vastu diguste rikkumise hagi on esitatud.

43 — Vt eespool 4. joonealuses mérkuses viidatud ettepanek, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, punktid 39-44.
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médramata, kui varasema ithenduse kaubamirgi omanik on hilisema iihenduse kaubamairgi omaniku
vastu esitatud kaubamaérgist tulenevate diguste rikkumise tuvastamise hagis edukas, kuid jatab hilisema
kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse esitamata, tundub mulle siiski, et pohjuseid, mis viisid mu
seisukohale, et see diguskindlusetus ei ole otsustava tdhtsusega, kui on vaja tolgendada maistet ,kolmas
isik”, kelle vastu disainilahenduse omanik* voib esitada 6iguste rikkumise tuvastamise hagi, saab
mutatis mutandis kohaldada ka kaubamirkide valdkonnas.® Arvan hoopis, et alternatiivne tdlgendus,
mis, nagu ma markisin punktides 43 ja 45, seaks ohtu kaubamairgist tulenevate odiguste rikkumise
tuvastamise hagi tohususe, voiks kahjustada maaruses nr 207/2009 kehtestatud kaitsesiisteemi.

54. Eelnevast ldhtudes tuleb minu arvates vastata eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimusele, et
madruse nr 207/2009 artikli 9 loiget 1 tuleb tolgendada nii, et ithenduse kaubamérgiga antud
ainuodiguse rikkumist puudutavas vaidluses holmab 6igus keelata kolmandatel isikutel selle kaubamérgi
kasutamine koiki kolmandaid isikuid, sh hiljem registreeritud ithenduse kaubamairgi omanikust
kolmandaid isikuid.

55. Et anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule voimalikult ammendav raamistik, pean vajalikuks
rohutada, et kui Euroopa Kohus peaks noustuma méidruse nr 207/2009 artikli 9 loikes 1 kasutatud
moiste ,kolmandad isikud” toélgendusega, mille ma pakkusin vilja eelmises punktis, peaks see
tolgendus tingimata holmama ka kolmandaid isikuid, kellele kuulub moénes liikmesriigis registreeritud
hilisem kaubamairk, olenemata liikmesriikide asjakohaste sitete sisust.

56. Vihe sellest, et teistsugune tdlgendus ei oleks loogiline ja &sja esitatud tolgendusega kooskélas,
seaks see maddruse nr 207/2009 artikli 9 loike 1 kasuliku moju ohtu, kuna vdimaldaks tdhist
liilkmesriigi tasandil registreerides piirata kaitset, mille méadruse nr 207/2009 sditted on varasema
tthenduse kaubamairgi omanikule andnud. Pealegi ldheks teistsugune tdlgendus minu arvates vastuollu
kaubamirgi {ihtsuse pohimottega,” kuna varasema iihenduse kaubamirgi omanikul oleks eri
liikkmeriikides erinev kaitse, olenevalt sellest, kas liikmesriigi 6igus annab talle vodimaluse esitada
diguste rikkuja vastu hagi, ootamata tema oigusi rikkuva hilisema siseriikliku kaubamargi kehtetuks
tunnistamist, voi ei anna.

57. Samamoodi pean viimaks vajalikuks markida, et vastavalt ithenduse oiguse iihetaolise kohaldamise
nouetele, mida Euroopa Kohus on korduvalt tunnustanud,” ei saa miédruse nr 207/2009 artikli 9
l6ikes 1 kasutatud moiste ,kolmandad isikud” toélgendus jatta holmamata direktiivi 2008/95 artikli 5
ldigetes 1 ja 2 (mis on sarnases sdnastuses) sitestatud seonduvat maistet*.

44 — Eespool 4. joonealuses mirkuses viidatud ettepanekus, mille ma esitasin kohtuasjas Celaya, rohutasin ma punktides 39—-44 esiteks seda, kui
ebatoendoline on, et hilisemate 6iguste omanik neid kasutab ka siis, kui on diguste rikkumise menetluse kaotanud, ning teiseks seda, et isegi
kui neid hilisemaid 6igusi, mis veel vormiliselt kehtivad, kuna neid ei ole kehtetuks tunnistatud, kasutatakse kolmandate isikute vastu
oiguste rikkumise hagi esitamiseks, on viimastel voimalik need 6igused vastuhagiga kehtetuks tunnistada lasta.

45 — Juhul kui rahuldatakse 6iguste rikkumise hagi hilisema tthenduse kaubamérgi vastu, mis on registreeritud parast seda, kui sisulistel pohjustel
on tagasi lilkatud vastulause, mis pdhineb sellelsamal diguste rikkumise hagi aluseks oleval varasemal tthenduse kaubamirgil, on muidugi
voimalik, et tekib vastuolu tihtlustamisameti vastulausemenetluses tehtud otsuse ja kaubamairgikohtu otsuse vahel. Selline olukord tundub
mulle siiski tisna ebatdendoline, kui votta arvesse eespool 36. joonealuses markuses mainitud 6iguste rikkumise puudumise ,olulise tdendi”
rolli, mida thtlustamisameti otsus peaks liilkmesriigi menetluses mingima. Lisaks voiks selline vastolu olla oigustatud, kui votta arvesse
vastulausemenetluse ja diguste rikkumise kohtuasja erinevaid vaatenurki, mida on mainitud sealsamas eespool 36. joonealuses markuses.

46 — Vt madruse nr 207/2009 pohjendus 3 ja artikli 1 15ige 2.

47 — Vt muu hulgas 16. juuli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-168/08: Hadadi, EKL 2009, lk 1-6871, punkt 38; 21. oktoobri 2010. aasta otsus
kohtuasjas C-467/08: Padawan, EKL 2010, lk I-10055, punkt 32; 16. juuni 2011. aasta otsus kohtuasjas C-536/09: Omejc, EKL 2011,
1k I-5367, punkt 19.

48 — Pealegi on Euroopa Kohus méiruse nr 207/2009 artiklit 9 ja direktiivi 2008/95 voi varem direktiivi 89/104 vastavat sdtet paralleelselt
tolgendanud. Vt 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit, EKL 2011, lk I-8625, punkt 38 ja
seal viidatud kohtupraktika.
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V. Ettepanek

58. Esitatud kaalutlustest ldhtuvalt teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Juzgado de lo Mercantil
n. 1 de Alicante eelotsuse kiisimusele jargmiselt:

Noéukogu 26. veebruari 2009. aasta miaruse (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi kohta artikli 9
ldiget 1 tuleb tdlgendada nii, et ithenduse kaubamirgiga antud ainudiguse rikkumist puudutavas
vaidluses holmab 6igus keelata kolmandatel isikutel selle kaubamairgi kasutamine koiki kolmandaid
isikuid, kes kasutavad tdhist, mille puhul on tdendoline, et seda vdib kaubamirgiga segi ajada, sh
hiljem registreeritud ihenduse kaubamargi omanikust kolmandaid isikuid.
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