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EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

19. detsember 2012 *

Uhenduse kaubamirk — Miérus (EU) nr 207/2009 — Artikli 15 ldige 1 — Maiste ,kaubamirgi tegelik
kasutamine” — Kasutamise territoriaalne ulatus — Uhenduse kaubamargi kasutamine itheainsa
liilkmesriigi territooriumil — Piisavus

Kohtuasjas C-149/11,

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

Leno Merken BV
versus
Hagelkruis Beheer BV,
EUROOPA KOHUS (teine koda),

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

kohtujurist: E. Sharpston,

kohtusekretar: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 19. aprilli 2012. aasta kohtuistungil esitatut,
arvestades seisukohti, mille esitasid:

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

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

— Madalmaade valitsus, esindajad: C. Wissels ja C. Schillemans,

— Belgia valitsus, esindaja: J.-C. Halleux,

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

— Saksamaa valitsus, esindaja: K. Petersen,

— Prantsusmaa valitsus, esindaja: J. Gstalter,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

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

— Uhendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Ossowski,

— Euroopa Komisjon, esindajad: T. van Rijn, F. W. Bulst ja F. Wilman,

olles 5. juuli 2012. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus puudutab néukogu 26. veebruari 2009. aasta mairuse (EU) nr 207/2009 ithenduse
kaubamargi kohta (ELT L 78, 1k 1) artikli 15 loike 1 tolgendamist.

See taotlus esitati Leno Merken BV (edaspidi ,Leno”) ja Hagelkruis Beheer BV (edaspidi ,,Hagelkruis”)
vahelises kohtuvaidluses vastulause iile, mille iithenduse kaubamirgi ONEL omanik Leno esitas
Beneluxi kaubaméargi OMEL registreerimisele Hagelkruisi poolt.

Oiguslik raamistik

Mddrus nr 207/2009

Madruse nr 207/2009 pohjendustes 2—4, 6 ja 10 on kirjas:

»(2) Kogu tithenduses on soovitatav edendada majandustegevuse harmoonilist arengut ning pidevat ja

tasakaalustatud laienemist sellise siseturu véljakujundamise teel, mis toimib nduetekohaselt ja
pakub siseriiklikel turgudel valitsevate tingimustega samalaadseid tingimusi. Sellise turu loomiseks
ja selle tihtsemaks muutmiseks ei piisa ainult kaupade ja teenuste vaba liikumise takistuste
korvaldamisest ja sellise korra loomisest, mis tagaks selle, et konkurentsi ei moonutata, vaid lisaks
sellele tuleb luua ka diguslikud tingimused, mis voimaldavad ettevotjatel kohandada oma tegevust
tihenduse tingimustega, olenemata sellest, kas nad toodavad ja turustavad kaupu voi osutavad
teenuseid. Selleks peaks ettevotjate kasutuses olevate oiguslike vahendite hulka kuuluma ka
kaubamairgid, mis voimaldavad samalaadsete vahenditega eristada ettevotjate tooteid ja teenuseid
kogu tihenduses riigipiiridest olenemata.

Konealuste ithenduse eesmairkide jargimiseks on seetottu vajalik ette ndha iihenduse
kaubamargikorra loomine, mille kohaselt ettevotted voivad iithe menetlussiisteemiga saada
tthenduse kaubamirke, millele antakse ithtne kaitse ja mis kehtib kogu tihenduse territooriumil.
Niiviisi sdtestatud tihenduse kaubamairgi ithtsuse pohimotet tuleks kohaldada, kui kédesolevas
madadruses ei ole sitestatud teisiti.

Kaubamairkide omanikele liikmesriikide digusnormidega antud 6igusi iseloomustavat territoriaalset
toket ei saa kaotada oOigusnormide ihtlustamisega. Ettevotjatele kasuliku piiramatu
majandustegevuse avamiseks kogu siseturul tuleks luua kaubamairgid, mida reguleerivad iihtsed
tthenduse 6igusnormid, mis on vahetult kohaldatavad kéigis liikmesriikides.

[...]
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(6) Kaubamirke Kkasitlevad iihenduse o6igusnormid ei asenda siiski kaubamairke kasitlevaid
liilkmesriikide oigusnorme. Noue, mille kohaselt ettevotjad peaksid oma kaubamairgid
registreerima ithenduse kaubamaérkidena, ei tundu olevat pohjendatud. Siseriiklikud kaubamargid
on edaspidigi vajalikud nende ettevotjate jaoks, kes ei soovi oma kaubamairki kaitsta ithenduse
tasandil.

[...]

(10) Uhenduse kaubamirkide kaitsmine vé6i muude varem registreeritud kaubamirkide kaitsmine
nende vastu ei ole pohjendatud, kui kaubamérke tegelikult ei kasutata.”

Selle maaruse artikli 1 loikes 2 on satestatud:

,Uhenduse kaubamirk on iithtne. Selle m&ju on iihetaoline kogu ithenduses: seda saab registreerida, iile
anda voi sellest loobuda, omanikult sellega seotud digusi dra votta, selle kehtetuks tunnistada voi selle
kasutamist keelata iiksnes kogu ithenduses. Nimetatud pohimotet kohaldatakse, kui kéaesolevas
mddruses ei ole sdtestatud teisiti.”

Nimetatud méiruse artiklis 15 ,Uhenduse kaubamirkide kasutamine” on ette nahtud:

»1. Kui omanik ei ole tihenduse kaubamairki viie aasta jooksul pérast registreerimist tthenduses
tegelikult kasutusele votnud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, voi kui selle
kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamérgi
suhtes kdesoleva madrusega ette nahtud sanktsioone, vilja arvatud juhul, kui kasutamata jatmine on
pohjendatud.

Kasutamisena esimese 16igu tdhenduses késitatakse ka jargmist:

a) lhenduse kaubamirgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide
poolest, mis ei muuda maérgi eristusvoimet;

b) ihenduse kaubamirgi kinnitamine kaupadele voi nende pakendile tihenduses ainult ekspordi
otstarbel.

2. Uhenduse kaubamirgi kasutamist omaniku nousolekul kisitatakse kaubamirgi kasutamisena selle
omaniku poolt.”

Sama madruse artikli 42 ,Vastulause menetlemine” 1oiked 2 ja 3 on sonastatud jargmiselt:

»2. Taotleja ndoudmisel peab vastulause esitanud varasema ithenduse kaubamirgi omanik tdendama, et
varasemat ithenduse kaubamairki on tihenduses tegelikult kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille
jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ithenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et
see on vastulause aluseks voi et mittekasutamine on o6igustatud, tingimusel et varasem iithenduse
kaubamirk on selleks kuupdevaks olnud registreeritud vdhemalt viis aastat. Selliste tdendite
puudumise korral litkkatakse vastulause tagasi. [...].

3. Loiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 loike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamarkide
suhtes, asendades kasutuse ithenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamérk on kaitstud.”
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Maéruse nr 207/2009 artikli 51 , Tiihistamise pohjused” loike 1 punktis a on sétestatud:

,Uhenduse kaubamirgi omaniku &igused kuulutatakse tiihistatuks [Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamargid ja toostusdisainilahendused); edaspidi ,ithtlustamisamet”] esitatud taotluse voi rikkumise
suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal, kui:

a) kaubamirki ei ole ithenduses viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade voi teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jatmisel ei ole moistlikke pohjendusi; [...]”

Selle maaruse artikli 112 sonastuse kohaselt:

,1. Uhenduse kaubamirgi taotleja vdi omanik voib teha avalduse muuta oma iithenduse kaubamirgi
taotlus voi thenduse kaubamark siseriikliku kaubamargi taotluseks:

a) sel maddral, kui thenduse kaubamairgi taotlus liikatakse tagasi, vOetakse tagasi voi loetakse
tagasivoetuks;

b) sel miiral, kui ithenduse kaubamairk kaotab kehtivuse.
2. Muutmist ei toimu:

a) kui thenduse kaubamérgi omaniku 6igused on tithistatud mérgi kasutamata jatmise tottu ning kui
liilkmesriigis, kus muutmist taotletakse, ei ole ithenduse kaubamairki kasutatud sel viisil, mida
konealuse liikmesriigi diguse kohaselt peetakse tegelikuks kasutamiseks;

[..]”.

Direktiiv 2008/95/EU

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate
liilkmesriikide digusaktide thtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) pohjenduses 2 on kirjas:

,Enne [ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese] direktiivi 89/104/EMU [kaubamirke kisitlevate
liilkmesriikide digusaktide {ihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 92)]
joustumist liikkmesriikides kohaldatud kaubamairke kasitlevad oigusaktid sisaldasid erinevusi, mis voisid
takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi
Ghisturul. Seepérast oli siseturu rajamist ja toimimist silmas pidades vaja liikmesriikide o6igusaktid
tthtlustada.”

Selle direktiivi artikli 10 1dikes 1 on satestatud:

»,Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pérast registreerimismenetluse 16petamise kuupéeva liikmesriigis
kaubamarki tegelikult kasutusele votnud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud,
voi kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis
rakendatakse kaubamairgi suhtes kidesoleva direktiiviga ette ndhtud karistusi, vélja arvatud juhul, kui
kasutamatajdtmisel on moistlikud pohjused.

[..]7.
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Intellektuaalomandi Beneluxi konventsioon

Haagis 25. veebruaril 2005 allkirjastatud Intellektuaalomandi (kaubamargid
ja toostusdisainilahendused) Beneluxi konventsiooni (alates 1. veebruarist 2007 kehtivas redaktsioonis;
edaspidi ,Beneluxi konventsioon”) eesmirk on muu hulgas koondada siistemaatiliselt ja labipaistvalt
tihte oigusakti tihtsed seadused, millega voetakse iile direktiiviga 2008/95 tiihistatud ja asendatud
esimene direktiiv 89/104.

Beneluxi konventsiooni artikkel 2.3 on sonastatud jargmiselt:

»Registreerimistaotluse prioriteedi hindamisel voetakse arvesse taotluse esitamise hetkel olemasolevad
ja oigusvaidluse hetkel kehtivad digused, mille aluseks on:

a. identsed kaubamairgid, mille registreerimist on taotletud identsete kaupade voi teenuste jaoks;

b. identsed voi sarnased kaubamairgid, mille registreerimist on taotletud identsete voi sarnaste
kaupade voi teenuste jaoks, juhul kui avalikkuse seisukohast on olemas segiajamise tdendosus ja
sealhulgas varasema kaubamairgiga seostamise oht;

[...]"
Beneluxi konventsiooni artikli 2.14 1dikes 1 on sitestatud:

»Varasema kaubamadrgi registreerimistaotluse esitaja vdi omanik voib kahe kuu jooksul alates
kaubamairgi taotluse avaldamisele jargneva kuu esimesest pédevast esitada ametile kirjaliku vastulause
niisuguse kaubamargi registreerimisele, mille

a.  prioriteedikuupdev on hilisem vastavalt artikli 2.3 punktide a ja b sitetele, voi

[...]".

Vastavalt Beneluxi konventsiooni artiklile 2.45 ,[k]ohaldatakse artiklit 2.3 ja artikli 2.28 kolmanda 16igu
punkti a juhul, kui registreerimise aluseks on varem esitatud ithenduse kaubamargi
registreerimistaotlus”.

Beneluxi konventsiooni artiklis 2.46 on ette nihtud:

»Artiklit 2.3 ja artikli 2.28 kolmanda 16igu punkti a kohaldatakse ithenduse kaubamairkidele, mille kohta
on Beneluxi territooriumil vastavalt {ithenduse kaubamérgimadrusele nouetekohaselt esitatud
vanemusnoue, isegi kui vanemusnoude aluseks on Beneluxi voi rahvusvahelise registreeringu
vabatahtlik kustutamine voi kehtivuse 16ppemine”.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Hagelkruis esitas 27. juuli 2009 Office Benelux de la propriété intellectuelle’ile (marques, dessins ou
modeles) (Beneluxi intellektuaalomandi amet, edaspidi ,OBPI”) taotluse registreerida Beneluxi
kaubamaérgina sonamérk OMEL 15. juuni 1957. aasta maérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja
teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti lébi vaadatud ja parandatud kujul)
(edaspidi ,Nizza kokkulepe”) klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaam ja miitigiedendus; ettevotte haldus;
kontoriteenused; drijuhtimine; turundus), klassi 41 kuuluvate teenuste (véljaope; kursused ja koolitused;
seminaride ja messide korraldamine) ning klassi 45 kuuluvate teenuste (juriidilised teenused) jaoks.
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Lenole kuulub ithenduse sonamérk ONEL, mille taotlus esitati 19. madrtsil 2002 ja mis registreeriti
2. oktoobril 2003 Nizza kokkulepe klassidesse 35, 41 ja 42 kuuluvate teenuste tahistamiseks.

Tuginedes Beneluxi konventsiooni artikli 2.14 16ikele 1 koostoimes artikli 2.3 punktiga a voi b esitas
Leno 18. augustil 2009 vastulause Hagelkruisi taotlusele registreerida kaubamark OMEL. Hagelkruis
vastas sellele vastulausele noudega, et esitataks toendid iihenduse kaubamairgi kasutamise kohta.

OBPI liikkas 15. jaanuari 2010. aasta otsusega vastulause tagasi pohjusel, et Leno ei olnud téendanud,
et on oma kaubamirki ONEL tegelikult kasutanud vaidlustatud registreerimistaotluse avaldamise
kuupédevale eelnenud viie aasta jooksul. Leno esitas selle otsuse peale hagi
Gerechtshof ’s-Gravenhagele.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sonul on pooled iihel meelel selles, et kaks kaubamirki on sarnased
ning et need on registreeritud identsete voi sarnaste teenuste jaoks, ning nodustuvad, et kaubamargi
OMEL kasutamine voib avalikkuse jaoks kaasa tuua segiajamise tdendosuse Beneluxi konventsiooni
artikli 2.3 punkti b tihenduses. Samas lihevad nende arvamused lahku moiste ,tegelik kasutamine”
osas madruse nr 207/2009 artikli 15 tdhenduses ja eriti sellise kasutamise puhul ndutava territoriaalse
ulatuse osas.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu selgitustest ilmneb, et kuigi on tuvastatud, et Leno on tdendanud, et
ta on varasemat kaubamérki ONEL asjaomase ajavahemiku jooksul Madalmaades tegelikult kasutanud,
ei ole ta esitanud tdoendeid selle kaubamairgi kasutamise kohta mujal ithenduses.

See kohus tuletab meelde, et Euroopa Kohtu praktikast (vt 11. maértsi 2003. aasta otsus
kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk 1-2439, punkt 43, ja 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas
C-416/04 P: Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2006, 1k 1-4237, punktid 66, 70-73 ja 76,
ning 27. jaanuari 2004. aasta madrus kohtuasjas C-259/02: La Mer Technology, EKL 2004, 1k I-1159,
punkt 27) tuleneb, et ,tegelik kasutamine” on liidu oOiguse autonoomne modiste, et niisuguse
kasutamise territoriaalne ulatus on ainult iiks asjaoludest, mida arvestades tuleb hinnata, kas
varasemat kaubamairki on voi ei ole ,tegelikult kasutatud” seoses kaupade voi teenustega, mille jaoks
see on registreeritud, ning et selle kaubamairgi kasutamine ithesainsas liikmesriigis ei anna tingimata
alust jareldada, et tegemist ei saa olla ,tegeliku kasutamisega” ithenduses.

Sellele vaatamata soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, milline tdhtsus on ndukogu
20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1;
ELT erivdljaanne 17/01, lk 146) vastuvotmisel Euroopa Liidu noéukogu istungi protokolli kantud
tthisdeklaratsioonil nr 10 mairuse nr 40/94 artikli 15 kohta (avaldatud Journal officiel de I'OHMI,
1996, 1k 613; edaspidi ,iihisdeklaratsioon”), mille sonastuse kohaselt ,noukogu ja komisjon leiavad, et
tihesainsas riigis tegelik kasutamine artikli 15 tdhenduses kujutab endast tegelikku kasutamist
tthenduses”.

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

»1. Kas [madruse nr 207/2009] artikli 15 loiget 1 tuleb tolgendada selliselt, et ithenduse kaubamaérgi
tegelikuks kasutamiseks piisab kaubamérgi kasutamisest tihesainsas liikmesriigis, kui konealust
kasutamist — kui tegemist oleks siseriikliku kaubamargiga — késitatakse asjaomases liikmesriigis
tegeliku kasutamisena [(vt thisdeklaratsioon nr 10 [mddruse nr 40/94] artikli 15 kohta ja
tthtlustamisameti vastulausemenetluse suunised)]?

2. Kui vastus esimesele kiisimusele on eitav, kas siis ei ole iihelgi juhul voimalik késitada thenduse

kaubamairgi kasutamist ihesainsas liikmesriigis tegeliku kasutamisena iithenduses [madruse
nr 207/2009] artikli 15 16ike 1 tdhenduses?

6 ECLIL:EU:C:2012:816
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3. Kui ithenduse kaubamargi kasutamist ithesainsas liikmesriigis ei ole {ihelgi juhul voimalik kasitada
tegeliku kasutamisena ithenduses, siis milliseid kriteeriume tuleb seoses itihenduse kaubamairgi
kasutamise territoriaalse ulatusega kohaldada — lisaks muudele teguritele —, et hinnata, kas on
tegemist tegeliku kasutamisega iihenduses?

4. Voi tuleb alternatiivselt eespool toodule tolgendada [madruse nr 207/2009] artiklit 15 selliselt, et
tthenduses tegeliku kasutamise hindamisel jaetakse erinevate liikmesriikide territooriumi piirid
taielikult arvesse votmata [ja lahtutakse niiteks turuosadest (tooteturg/geograafiline turg)]?”

Eelotsuse kiisimuste analitiis

Esitatud kiisimustega, mida tuleb analiiiisida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada saada, kas médruse nr 207/2009 artikli 15 1diget 1 tuleb tolgendada nii, et {thenduse kaubamérgi
tegelik kasutamine ithesainsas liikmesriigis on piisav, et oleks tdidetud noue, et kaubamérk peab olema
»uhenduses tegelikult kasutusele voetud” selle sitte tdhenduses, voi tuleb selle ndoude tditmise
kontrollimisel jatta liilkmesriikide territooriumide piirid arvesse votmata.

Sissejuhatuseks tuleb meelde tuletada, et kaubamairkide kaitset Euroopa Liidus iseloomustab mitme
kaitsesiisteemi kooseksisteerimine. Uhelt poolt on direktiivi 2008/95 eesmirk johtuvalt selle
pohjendusest 2 liikmesriikide kaubamairke késitlevate digusaktide tihtlustamine, selleks et korvaldada
olemasolevad erinevused, mis vdivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust
ning moonutada konkurentsi ihisturul (vt selle kohta 22. martsi 2012. aasta otsus
kohtuasjas C-190/10: GENESIS, punktid 30 ja 31).

Teiselt poolt on miadruse nr 207/2009 eesmérk néhtuvalt selle pohjendusest 3 iihenduse sellise
kaubamargikorra loomine, mille kohaselt kaubamérkidele antakse iihtne kaitse ja need kehtivad kogu
liidu territooriumil (vt selle kohta 12. aprilli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-235/09: DHL Express
France, EKL 2011, 1k 1-2801, punkt 41, ja eespool viidatud kohtuotsus GENESIS, punkt 35).

Euroopa Kohus on moistet ,tegelik kasutamine” juba tdlgendanud seoses siseriiklike kaubamaérkide
tegeliku kasutamisega eespool viidatud kohtuotsustes Ansul ja Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, ning samuti eespool viidatud kohtumiadruses La Mer Technology, leides, et tegemist on liidu
diguse autonoomse moistega, mida tuleb tolgendada iihetaoliselt.

Sellest kohtupraktikast tuleneb, et kaubamirgi ,tegeliku kasutamisega” on tegemist juhul, kui
kaubamarki kasutatakse vastavalt selle peamisele {iilesandele, milleks on kaubamairgiga kaitstud
kaupade voi teenuste piritolu tagamine, eesmirgiga luua voi sidilitada turg neile kaupadele ja
teenustele, ning tegelikuks kasutamiseks ei loeta iiksnes siimboolse iseloomuga kasutamist, mille ainus
eesmirk on kaubamirgist tulenevate diguste sdilitamine. Kaubamargi tegelikku kasutamist hinnates
peab tuginema koigile faktidele ja asjaoludele, mille abil on véimalik kindlaks teha, kas kaubamérgi
kaubanduslik kasutamine on tegelik ja milleks on eelkodige kasutamine, mida vastavas
majandussektoris voib pidada pohjendatuks kaubamairgiga kaitstud kaupade voi teenuste jaoks turuosa
sdilitamiseks voi loomiseks, kaupade voi teenuste olemus, turu tunnusjooned ning kaubamérgi
kasutamise ulatus ja sagedus (eespool viidatud kohtuotsused Ansul, punkt 43, ja Sunrider vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punkt 70, ning eespool viidatud kohtumiirus La Mer Technology, punkt 27).

Euroopa Kohus on ka markinud, et kasutamise territoriaalne ulatus on ainult {iks tegur paljudest, mida
tuleb arvesse votta selle hindamisel, kas kasutamine on voi ei ole tegelik (vt eespool viidatud

kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 76).

See tolgendus on analoogia alusel kohaldatav ithenduse kaubamirkidele, kuna direktiiv 2008/95 ja
madrus nr 207/2009 taotlevad kaubamargi tegelikku kasutamist noudes sama eesmarki.
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Nimelt ilmneb nii konealuse direktiivi pohjendusest 9 kui ka nimetatud maaruse pohjendusest 10, et
liidu seadusandja on soovinud siduda vastavalt siseriikliku ja ithenduse kaubamairgiga kaasnevate
diguste sdilimise selle kaubamirgi tegeliku kasutamise tingimusega. Nagu markis kohtujurist oma
ettepaneku punktides 30 ja 32, voib kaubamérk, mida ei kasutata, parssida konkurentsi, piirates nende
tahiste ringi, mida teised saavad kaubamadrgina registreerida, ning jattes konkurendid ilma voéimalusest
kasutada seda voi sellega sarnast kaubamérki niisuguste kaupade voi teenuste siseturule toomisel, mis
on identsed voi sarnased nendega, mis on hdlmatud asjaomase kaubamairgiga. Jarelikult toob ka
tthenduse kaubamirgi kasutamata jatmine kaasa kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise
vabaduse piiramise ohu.

Kéesoleva kohtuotsuse punktis 29 meenutatud kohtupraktika analoogia alusel {ihenduse
kaubamarkidele kohaldamisel tuleb siiski arvestada siseriiklikele kaubamérkidele antava kaitse ja
tthenduse kaubamarkidele antava kaitse territoriaalse ulatuse erinevust, mis tuleneb tegeliku
kasutamise nouet sisaldavate sdtete sonastusest, mida kohaldatakse vastavalt molemat tiiiipi
kaubamarkidele.

Nii on tihelt poolt satestatud maaruse nr 207/2009 artikli 15 loikes 1, et ,[k]ui omanik ei ole {thenduse
kaubamarki viie aasta jooksul pérast registreerimist ithenduses tegelikult kasutusele votnud kaupade voi
teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, voi kui selle kasutamine on katkematu viieaastase
ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamirgi suhtes kdesoleva médrusega ette ndhtud
sanktsioone, vilja arvatud juhul, kui kasutamata jdtmine on pohjendatud”. Teiselt poolt on
direktiivi 2008/95 artiklis 10 kirjas sisuliselt sama reegel siseriiklike kaubamérkide kohta, mis ndeb
ette, et kaubamirk peab olema tegelikult kasutusele voetud ,[asjaomases] liikmesriigis”.

Lisaks rohutab seda ,tegeliku kasutamise” territoriaalse ulatuse erinevust neis kaubamargikordades
madruse nr 207/2009 artikli 42 loige 3. Selles sittes on ette ndahtud, et sama artikli 16ikes 2 kehtestatud
norm, mille kohaselt vastulause esitamise korral voib ithenduse kaubamairgi taotleja nduda tdendeid
selle kohta, et varasemat tihenduse kaubamairki on tihenduses tegelikult kasutatud, on kohaldatav ka
varasematele siseriiklikele kaubamirkidele, ,asendades kasutuse iithenduses kasutusega liikmesriigis,
kus varasem kaubamairk on kaitstud”.

Sellele vaatamata tuleb mairkida, et tulenevalt kéesoleva kohtuotsuse punktis 30 meenutatud
kohtupraktikast ei ole kasutamise territoriaalse ulatuse puhul tegemist tegelikust kasutamisest
eraldiseisva kriteeriumiga, vaid selle kasutamise iithe koostisosaga, mida igakiilgne analiiis peab
hélmama ja mida tuleb uurida samaaegselt kasutamist iseloomustavate teiste asjaoludega. Selles osas
on sona ,lhenduses” eesmdrk tdpsustada geograafiline turg, mille suhtes tuleb teostada mis tahes
analiitis thenduse kaubamairgi tegeliku kasutamise kohta.

Esitatud kiisimustele vastamiseks tuleb seetottu kindlaks teha, mida hoélmab viljend ,iihenduses
tegelikult kasutusele votnud” méadruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 tdhenduses.

Selle sitte sonastus ei sisalda mingit viidet liikmesriikide territooriumidele. Seevastu ilmneb sellest
selgelt, et kaubamirki peab kasutatama iihenduses, mis teisisonu tdahendab, et selle kaubamairgi
kasutamist kolmandates riikides ei saa arvesse votta.

Kuna maddruse nr 207/2009 artikli 15 16ikes 1 muud tédpsustused puuduvad, siis tuleb lahtuda nii selle
satte kontekstist kui ka asjaomase regulatsiooniga loodud siisteemist ja sellega taotletavatest
eesmarkidest.

Seoses madrusega nr 207/2009 taotletavate eesmirkidega ilmneb selle pohjendustest 2, 4 ja 6 nende
koostoimes ilmneb, et midruse eesmidrk on korvaldada kaubamirkide omanikele liikmesriikide
oigusnormidega antavate oiguste territoriaalne toke selliselt, et ettevotjatel oleks voimalik oma
majandustegevust kohandada tihenduse mastaapidele ja sellega takistamatult tegeleda. Nii voimaldab
tthenduse kaubamairk selle omanikul oma kaupu voi teenuseid kogu iithenduses riigipiire arvestamata
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tthtemoodi identifitseerida. Seevastu ettevotjad, kes ei soovi oma kaubamarki ithenduse tasandil kaitsta,
voivad otsustada siseriiklike kaubamaérkide kasutamise kasuks, ilma et nad oleksid kohustatud
registreerima oma kaubamirke tihenduse kaubamarkidena.

Nende eesmirkide saavutamiseks on liidu seadusandja ndinud ette madruse nr 207/2009 artikli 1
ldikes 2, koostoimes sama mééruse pohjendusega 3, et ithenduse kaubamirk on iihtne, mis tahendab,
et sellele antav kaitse ja selle moju on iihetaoline kogu ithenduse territooriumil. Uldjuhul saab seda
registreerida, iile anda voi sellest loobuda, omanikult sellega seotud o6igusi dra votta, selle kehtetuks
tunnistada voi selle kasutamist keelata iiksnes kogu tihenduses.

Nahtuvalt selle méédruse pohjendusest 2 on tihenduse kaubamairgisiisteemi eesmérk seega pakkuda
siseturul samalaadseid tingimusi kui need, mis valitsevad siseriiklikel turgudel. Kui selles kontekstis
asuda seisukohale, et iithenduse kaubamadrgisiisteemi raames tuleb omistada eriline tdhendus
liilkkmesriikide territooriumidele, siis see takistaks kdesoleva kohtuotsuse punktis 40 nimetatud
eesmirkide saavutamist ja kahjustaks tthenduse kaubamargi ithtsust.

Madruse nr 207/2009 siistemaatilisest analiiiisist ilmneb kiill, et moned selle sdtted viitavad oma
sonastuses ithe voi mitme liikmesriigi territooriumile. Sellele vaatamata tuleb markida, et niisugused
viited on tehtud eelkoige siseriiklike kaubamairkide kontekstis kas sdtetes, mis puudutavad ithenduse
kaubamairgiga seotud hagide kohtualluvust ja menetluskorda, vo6i rahvusvahelist registreerimist
puudutavates normides, samas kui viljendit ,ithenduses” kasutatakse peamiselt seoses iithenduse
kaubamairgiga antavate digustega.

Eelnevatest kaalutlustest ilmneb, et selle hindamisel, kas kaubamirk on ,ithenduses tegelikult
kasutusele voetud” maiadruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 tdhenduses, tuleb jdtta liikmesriikide
territooriumide piirid arvesse votmata.

Seda tolgendust ei vadra kiesoleva kohtuotsuse punktis 23 mainitud tihisdeklaratsioon, mille sonastuse
kohaselt ,iihesainsas riigis tegelik kasutamine artikli 15 tdhenduses kujutab endast tegelikku kasutamist
tthenduses”, ega ihtlustamisameti vastulausemenetluse suunised, mis sisaldavad sisuliselt sama eeskirja.

Mis esiteks puutub ihisdeklaratsiooni, siis tuleneb véljakujunenud kohtupraktikast, et kui ndukogu
istungi protokollis sisalduv deklaratsioon ei kajastu mingil viisil tiheski teisese digusakti sittes, siis ei
saa seda niisuguse Oigusakti tolgendamisel kasutada (vt 26. veebruari 1991. aasta otsus
kohtuasjas C-292/89: Antonissen, EKL 1991, lk I-745, punkt 18; 6. mai 2003. aasta otsus
kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793, punkt 25; 10. jaanuari 2006. aasta otsus
kohtuasjas C-402/03: Skov ja Bilka, EKL 2006, lk I-199, punkt 42, ning 19. aprilli 2007. aasta otsus
kohtuasjas C-356/05: Farrell, EKL 2007, lk I-3067, punkt 31).

Noukogu ja komisjon on seda piirangut ka tunnistanud asjaomase deklaratsiooni preambulis, mille
kohaselt ,ndukogu ja komisjoni allpool esitatud deklaratsioonid ei ole digusakti osa ega mdjuta selle
tolgendamist Euroopa Kohtu poolt”.

Teiseks tuleb seoses iihtlustamisameti suunistega rohutada, et nende puhul ei ole tegemist
oigusaktidega, mis on liidu diguse sdtete tolgendamisel siduvad.

Samuti ei saa noustuda kéesolevas menetluses monede huvitatud isikute véljendatud seisukohaga, et
tthenduse kaubamaérgi kasutamise territoriaalne ulatus ei saa mingil juhul piirduda {iheainsa liikmesriigi
territooriumiga. Sellise viite aluseks on madruse nr 207/2009 artikli 112 loike 2 punkt a, mille kohaselt
voib ithenduse kaubamargi, mille omaniku digused on tiihistatud kaubamérgi kasutamata jatmise tottu,
muuta siseriikliku kaubamaérgi taotluseks, ,kui liikmesriigis, kus muutmist taotletakse, [on] {thenduse
kaubamaérki kasutatud sel viisil, mida konealuse liikmesriigi diguse kohaselt peetakse tegelikuks
kasutamiseks”.
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Kuigi on muidugi digustatud eeldada, et iihenduse kaubamarki, tulenevalt selle laiemast territoriaalsest
kaitsest vorreldes siseriikliku kaubamairgiga, kasutatakse iihe liikmesriigi territooriumist laiemal
territooriumil, et seda kasutamist saaks pidada ,tegelikuks”, ei ole vilistatud, et teatud asjaoludel on
nende kaupade voi teenuste turg, mille jaoks {ithenduse kaubamirk registreeriti, piiratud {iheainsa
liilkmesriigi territooriumiga. Niisugusel juhul vo6ib ithenduse kaubamérgi kasutamine sellel
territooriumil vastata itheaegselt nii tihenduse kaubamairgi tegeliku kasutamise tingimusele kui ka
siseriikliku kaubamargi tegeliku kasutamise tingimusele.

Nagu kohtujurist rohutas oma ettepaneku punktis 63, voib tiksnes juhul, kui siseriiklik kohus juhtumi
koiki asjaolusid arvestades otsustab, et kasutamine liikmesriigis ei ole piisav, et seda pidada tegelikuks
kasutamiseks ithenduses, olla siiski voimalik muuta ithenduse kaubamirk siseriikliku kaubamérgi
taotluseks, tuginedes maaruse nr 207/2009 artikli 112 16ike 2 punktis a olevale erandile.

Moéned huvitatud isikud, kes esitasid Euroopa Kohtule oma seisukohad, vdidavad ka, et kuigi
liilkmesriikide riigipiirid tuleb jitta siseturul arvesse votmata, nouab {ithenduse kaubamairgi tegeliku
kasutamise tingimus, et seda kaubamairki kasutataks olulisel osal iihenduse territooriumist, mis voib
vastata tihe liikmesriigi territooriumile. Nende viitel tuleneb niisugune kriteerium analoogia alusel
14. septembri 1999. aasta otsusest kohtuasjas C-375/97: General Motors (EKL 1999, lk I-5421,
punkt 28), 22. novembri 2007. aasta otsusest kohtuasjas C-328/06: Nieto Nuno (EKL 2007, lk I-10093,
punkt 17) ja 6. oktoobri 2009. aasta otsusest kohtuasjas C-301/07: PAGO International (EKL 2009,
1k 1-9429, punkt 27).

Ka selle arutluskdiguga ei saa noustuda. Esiteks puudutab see kohtupraktika niisuguste sitete
tolgendamist, mis kasitlevad tihenduses voi registreerimise liikmesriigis maine voi tuntuse omandanud
kaubamairkide laiendatud kaitset. Nendel sdtetel on aga erinev eesmirk tegeliku kasutamise noudest,
mille tagajérjel voidakse vastulause tagasi liikkata voi kaubamairk lausa tithistada, nagu on ette nahtud
eelkoige madruse nr 207/2009 artiklis 51.

Teiseks, kuigi on kahtlemata moistlik eeldada, et i{ithenduse kaubamairki kasutatakse suuremal
territooriumil kui siseriiklikku kaubamairki, ei pea see kasutamine olema geograafiliselt ulatuslik, et
seda kvalifitseerida tegelikuks kasutamiseks, kuna niisugune kvalifitseerimine soltub asjaomase kauba
vOi teenuse omadustest asjaomasel turul (vt analoogia alusel kasutamise mahu osas eespool viidatud
kohtuotsus Ansul, punkt 39).

Kuna kaubamirgi tegeliku kasutamise hindamisel tuleb arvesse votta koiki asjaolusid ja tegureid, mille
abil on vdimalik tdéendada, et selle kaubamirgi kaubanduslik kasutamine véimaldab luua voi sailitada
turuosa nendele kaupadele voi teenustele, mille jaoks see kaubamairk registreeriti, siis on voimatu
etteulatuvalt abstraktselt kindlaks teha, millisest territoriaalsest ulatusest tuleks ldhtuda, et selgitada
vilja, kas seda kaubamairki kasutatakse tegelikult voi mitte. Niisiis ei saa kehtestada de minimis-nduet,
kuna sel juhul ei saaks siseriiklik kohus hinnata koiki talle lahendada antud vaidluse asjaolusid (vt
analoogia alusel eespool viidatud kohtuméidrus La Mer Technology, punktid 25 ja 27, ning eespool
viidatud kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punktid 72 ja 77).

Mis puudutab pohikohtuasjas vaidluse all olevat {thenduse kaubamarki, siis Euroopa Kohtu késutuses ei
ole vajalikke faktilisi asjaolusid, mis voimaldaks anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule tdpsemaid
juhiseid selle kohta, kas asjaomast kaubamairki kasutatakse tegelikult voi mitte. Léhtudes eeltoodud
kaalutlustest tuleb siseriiklikul kohtul hinnata, kas asjaomast kaubamarki kasutatakse kooskolas selle
peamise iilesandega ning eesmargiga luua voi siilitada turuosa selle kaubamargiga holmatud kaupadele
voi teenustele. Selle hinnangu andmisel tuleb arvestada koiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja
tegureid, milleks on eelkdige asjaomase turu tunnusjooned, holmatud kaupade voi teenuste olemus,
kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja jarjepidevus.
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Esitatud kiisimustele tuleb niisiis vastata, et madruse nr 207/2009 artikli 15 16iget 1 tuleb tolgendada
nii, et selle hindamisel, kas kaubamirk on ,ithenduses tegelikult kasutusele voetud”, tuleb jatta
liilkmesriikide territooriumide piirid arvesse votmata.

Kaubamarki ,kasutatakse tegelikult” madruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 tdhenduses, kui seda
kasutatakse kooskolas kaubamirgi peamise iilesandega ning eesmargiga luua voi sdilitada tthenduses
turuosa selle kaubamirgiga hdlmatud kaupadele voi teenustele. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu
tilesanne on hinnata, kas need tingimused on podhikohtuasjas tdidetud, vottes arvesse koiki
pohikohtuasja asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja tegureid, milleks on eelkodige asjaomase turu
tunnusjooned, kaubamadrgiga holmatud kaupade voi teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus
ja maht ning selle kasutamise sagedus ja jéarjepidevus.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva
asja lks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade
esitamisega seotud kulusid, vilja arvatud poolte kohtukulud, ei hivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Noukogu 26. veebruari 2009. aasta miiruse (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi kohta
artikli 15 loiget 1 tuleb tolgendada nii, et selle hindamisel, kas kaubamirk on ,ithenduses
tegelikult kasutusele voetud”, tuleb jitta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse votmata.

Kaubamiirki ,kasutatakse tegelikult” miidruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 tihenduses, kui seda
kasutatakse kooskolas kaubamirgi peamise iilesandega ning eesmirgiga luua voi siilitada
Euroopa Uhenduses turuosa selle kaubamirgiga hélmatud kaupadele véi teenustele.
Eelotsusetaotluse esitanud kohtu iillesandeks on hinnata, kas need tingimused on pohikohtuasjas
tiidetud, vottes arvesse koiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja tegureid, milleks on eelkoige
asjaomase turu tunnusjooned, kaubamirgiga hélmatud kaupade voi teenuste olemus, kasutamise
territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja jirjepidevus.

Allkirjad
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