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EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

22. september 2016*

Eelotsusetaotlus — Miirus (EU) nr 207/2009 — Euroopa Liidu kaubamirk — Uhtsus —
Segiajamise tdendosuse tuvastamine ainult tihes liidu osas — Asjaomase maaruse artiklis 102 ette
ndhtud keelu territoriaalne ulatus

Kohtuasjas C-223/15,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Oberlandesgericht Diisseldorfi (korgeim piirkondlik kohus
Disseldorfis, Saksamaa) 12. mai 2015. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa
Kohtusse 18. mail 2015, menetluses

combit Software GmbH

versus

Commit Business Solutions Ltd,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president M. Ilesi¢ (ettekandja), kohtunikud C. Toader, A. Rosas, A. Prechal ja
E. Jarasitinas,

kohtujurist: M. Szpunar,

kohtusekretar: ametnik M. Aleksejev,

arvestades menetluse kirjalikku osa ja 3. mértsi 2016. aasta kohtuistungil esitatut,
arvestades seisukohti, mille esitasid:

— combit Software GmbH, esindaja: Rechtsanwidltin ]J. Vogtmeier,

— Commit Business Solutions Ltd, esindaja: Rechtsanwalt C. Thomas,

— DPoola valitsus, esindaja: B. Majczyna,

— Euroopa Komisjon, esindajad: J. Samnadda ja T. Scharf,

olles 25. mai 2016. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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otsuse

Eelotsusetaotlus kisitleb seda, kuidas tolgendada noukogu 26. veebruari 2009. aasta méérust (EU)
nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta (EUT 2009, L 78, 1k 1; ELT erivdljaanne 17/01, 1k 146).

Eelotsusetaotlus on esitatud combit Software GmbH ja Commit Business Solutions Ltd vahelises
kohtuvaidluses, mis kasitleb menetlust, mille ese on ndue keelata viimati nimetatul sonalise tahise
kasutamine.

Oiguslik raamistik

Madrust nr 207/2009 muudeti Euroopa Parlamendi ja ndukogu 16. detsembri 2015. aasta madrusega
(EL) nr 2015/2424, millega muudetakse néukogu mairust (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi
kohta ja komisjoni miirust (EU) nr 2868/95 (millega rakendatakse néukogu mairust (EU) nr 40/94
{ihenduse kaubamirgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni mairus (EU) nr 2869/95 siseturu
harmoneerimisametile makstavate 16ivude kohta (kaubamargid ja toostusdisainilahendused) (ELT 2015,
L 341, Ik 21), ja see muudatus joustus 23. martsil 2016. Pohikohtuasja asjaolude asetleidmise aega
arvestades tuleb kéesolevat eelotsusetaotlust siiski kasitleda maaruse nr 207/2009 selle versiooni alusel,
mis kehtis enne mainitud muudatust (edaspidi ,méérus nr 207/2009).

Madruse nr 207/2009 pohjenduse 3 kohaselt:

»[...] [Euroopa Liidu] eesmérkide jargimiseks on seetottu vajalik ette ndha [...] kaubamairgikorra
loomine, mille kohaselt ettevotted voivad ithe menetlussiisteemiga saada [ELi] kaubamairke, millele
antakse iihtne kaitse ja mis kehtib kogu [liidu] territooriumil. Niiviisi satestatud [ELi] kaubamérgi
tthtsuse pohimotet tuleks kohaldada, kui kdesolevas médruses ei ole sitestatud teisiti.”

Selle médruse artikli 1 1dige 2 sétestab:

»[ELi] kaubamérk on tihtne. Selle mdju on iihetaoline kogu [liidus]: seda saab registreerida, iile anda

voi sellest loobuda, omanikult sellega seotud oigusi dra votta, selle kehtetuks tunnistada voi selle

kasutamist keelata tiksnes kogu [liidus]. Nimetatud pohimotet kohaldatakse, kui kéesolevas maaruses
ei ole sétestatud teisiti.”

Konealuse maaruse artikli 8 16ige 1 on sonastatud jargmiselt:

»Varasema kaubamairgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui:

[...]

b) [...] identsuse vOi sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu
varasema kaubamairgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus
holmab ka tdendosust, et kaubamirk seostatakse varasema kaubamargiga.”

Selle sama maaruse artikli 9 16ige 1 oli pohikohtuasja asjaolude asetleidmise ajal sdnastatud jargmiselt:

»[ELi] kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on 6igus takistada koiki
kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse kdigus ilma tema loata:

[...]
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b) koiki tdhiseid, kui identsuse voi sarnasuse tottu [ELi] kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse
tottu [ELi] kaubamargi ja tahisega kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et avalikkus voib
need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus holmab ka toendosust, et tidhist seostatakse
kaubamargiga;

[...]“

Madruse nr 207/2009 artikli 95 1dige 1 sitestab:

»Lilkmesriigid médravad oma territooriumil voimalikult vdikese arvu siseriiklikke esimese ja teise astme
kohtuid, edaspidi ,[ELi] kaubamirkide kohtud“, kes tdidavad neile kéesoleva méddrusega pandud
tilesandeid.”

Selle médruse artikkel 96 sdtestab:

»[ELi] kaubamirkide kohtute ainupadevusse kuuluvad:

a) hagid seoses [ELi] kaubamirkide oiguste rikkumisega ja, kui need on siseriiklike Gigusaktidega
lubatud, hagid seoses diguste rikkumise ohuga;

[...]%

Konealuse madruse artikkel 97 ndeb ette:

»1. [...] [A]rtiklis 96 osutatud hagide ja vastuhagide pohjal [alustatakse] menetlust selle liikmesriigi
kohtutes, kus on kostja alaline asukoht, voi kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, selle
liilkmesriigi kohtus, kus on tema ettevote.

2. Kui kostja alaline asukoht ega ka ettevote ei ole liikmesriigis, alustatakse nimetatud menetlusi selle

liikmesriigi kohtutes, kus on hageja alaline asukoht, voi kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis,
selle liikmesriigi kohtus, kus on tema ettevote.

[...]“

Madruse nr 207/2009 artikli 98 1dige 1 sitestab:

»Artikli 97 loigete 1-4 kohaselt padev [ELi] kaubamarkide kohus on péddev tegema otsuseid:

a) liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumiste voi rikkumiste ohu kohta,

[...]“

Selle médruse artikli 102 16ige 1 nédeb ette:

»Kui [ELi] kaubamérkide kohus leiab, et kostja on rikkunud [ELi] kaubamairgiga seotud o6igusi voi
dhvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega keelatakse kostjal [ELi] kaubamairgiga seotud

oigusi rikkuvate toimingute jatkamine, kui ei ole eripohjusi vastupidiseks. Lisaks sellele votab kohus
siseriikliku diguse kohaselt meetmed tagamaks, et konealusest keelust peetakse kinni.”
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Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

Saksa oOiguse alusel asutatud ariithingule combit Software GmbH kuuluvad Saksa sonamérk combit ja
ELi sonamdrk combit IT-valdkonna toodete ja teenuste jaoks. Selle dritthingu tegevusala on eelkoige
tarkvara arendamine ja turustamine.

lisraeli oiguse alusel asutatud 4riithing Commit Business Solutions miiiib oma veebisaidi
www.commitcrm.com kaudu mitmes riigis tarkvara sonalise tdhise ,Commit® all. Pohikohtuasja
asjaolude toimumise ajal sai mitigipakkumistega tutvuda saksa keeles ning selle ériithingu turustatavat
tarkvara oli voimalik pérast ostu tarnida Saksamaale.

Kaubamaérkide combit omanikuna esitas combit Software mééaruse nr 207/2009 artikli 97 16ike 2 alusel
hagi Commit Business Solutionsi vastu Landesgericht Diisseldorfile (Diisseldorfi piirkondlik kohus,
Saksamaa). Esimese voimalusena esitas ta talle kuuluvale ELi kaubamargile tuginedes ndude, et tehtaks
korraldus, millega Commit Business Solutionsi kohustatakse lopetama sonalise tdhise ,Commit”
kasutamine liidus tema turustatava tarkvara jaoks. Teise voimalusena esitas ta talle kuuluvale Saksa
sonamadrgile tuginedes noude, et nimetatud aritthingut kohustataks lopetama selle sonalise téhise
kasutamine Saksamaal.

Landesgericht Diisseldorf (Diisseldorfi piirkondlik kohus) jéttis combit Software esimese voimalusena
esitatud noude rahuldamata, kuid rahuldas teise voimalusena esitatud néude.

Kuna combit Software arvates oleks Landesgericht Diisseldorf (Diisseldorfi piirkondlik kohus) pidanud
kohustama Commit Business Solutionsi lopetama sonalise téhise ,Commit“ kasutamise kogu liidus, siis
esitas ta apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Diisseldorfile (korgeim piirkondlik kohus Diisseldorfis,
Saksamaa).

Viimati nimetatud kohus leidis, et sonalise tahise ,Commit“ kasutamine Commit Business Solutionsi
poolt tingib keskmise saksa keelt koneleva tarbija seisukohalt kaubamérgiga combit segiajamise
tOendosuse.

Seevastu keskmise inglise keelt koneleva tarbija seisukohalt selle kohtu meelest segiajamise tdendosus
puudus. Nimel oli mainitud kohtu arvates lihtsalt moistetav erinevus iihelt poolt ingliskeelse tegusona
to commit ja teiselt poolt termini ,combit” vahel, sest viimati mainitu on kombineeritud sona
computer tahtedest ,com” ja termini ,binar digit tdhtedest ,bit“. Inglise keelt koneleva tarbija jaoks
neutraliseerib tdhiste ,Commit” ja ,combit” foneetilise sarnasuse nende kontseptuaalne erinevus.

Nimetatud kohus jireldas, et saksakeelsetes liikmesriikides esineb segiajamise tdendosus ning
ingliskeelsetes liilkmesriikides see puudub.

Selle kohtu jaoks puudus selgus kiisimuses, kuidas taolises olukorras tuleb eelkdige segiajamise
tdendosuse hindamisel ja madruse nr 207/2009 artikli 102 loikes 1 ette ndhtud keelava korralduse
seisukohalt rakendada ELi kaubamairgi tihtsuse pohimotet, mis on sitestatud nimetatud maédruse
artikli 1 loikes 2
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Nendel asjaoludel otsustas Oberlandesgericht Diisseldorf (korgeim piirkondlik kohus Diisseldorfis)
menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

»Millised tagajdrjed on ELi sonaméirgi segiajamise toendosuse hindamise seisukohast asjaolul, et osa
liikmesriikide keskmiste tarbijate seisukohalt neutraliseerib ithenduse kaubamairgi foneetilise sarnasuse
nimetusega, millega on viidetavalt rikutud kaubamaérgist tulenevaid o6igusi, nende kontseptuaalne
erinevus, teiste liilkmesriikide keskmiste tarbijate seisukohalt aga mitte:

a) Kas segiajamise tdendosuse hindamise seisukohast on maidrava tdhtsusega selle iihe osa
liikmesriikide tarbijate arvamus voi teise osa liikmesriikide tarbijate arvamus voi koigi
liilkmesriikide kujuteldava keskmise tarbija arvamus?

b) Kas ELi kaubamairgist tulenevaid 6igusi on rikutud kogu liidu territooriumil, kui segiajamine on
toendoline ainult selle territooriumi teatavas osas, voi tuleb sel juhul tiksikute liikmesriikide vahel
vahet teha?“

Eelotsuse kiisimuse analitiis

Esitatud kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas maddruse
nr 207/2009 artikli 1 loiget 2, artikli 9 16ike 1 punkti b ja artikli 102 16iget 1 tuleb tdlgendada nii, et
kui ELi kaubamairkide kohus tuvastab, et tihise kasutamine tingib selle ELi kaubamaérgiga segiajamise
toendosuse liidu territooriumi iithes osas kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama
sellest kaubamirgist tuleneva ainudiguse rikkumise ja tegema korralduse, millega keelatakse selline
kasutamine koikjal liidu territooriumil.

Seoses sellega tuleb koigepealt mairkida, et sellise kohtuasja puhul nagu poéhikohtuasi, milles asja
menetlev kohus teeb otsuse ELi kaubamirkide kohtuna hagiavalduse kohta, mis on esitatud méadruse
nr 207/2009 artikli 97 16igete 1-4 alusel, on asjaomane kohus nimetatud mairuse artikli 98 loikest 1
tulenevalt pddev uurima toime pandud rikkumisi vo6i rikkumiste ohtu koigi liikmesriikide
territooriumil.

Kui asja menetlev ELi kaubamairkide kohus sarnaselt kéesoleva juhuga selle padevuse teostamise
raames tuvastab, et tdhise kasutamine tingib teatavas liidu osas ELi kaubamairgiga segiajamise
toendosuse, samas kui muudes liidu osades samasuguse kasutamisega seoses selline tdendosus puudub,
siis ei saa see kohus tuvastada, et asjaomasest kaubamairgist tulenevat ainudigust ei rikuta. Kohus peab
hoopis tuvastama, et selle kaubamargi péritolu tahistamise {ilesannet on kahjustatud ja et jérelikult on
tegemist sellest kaubamaérgist tuleneva ainudiguse rikkumisega.

Samas kontekstis varasemas kohtuasjas, mis kasitles ELi kaubamirgi omaniku o6igust olla mdaruse
nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punkti b alusel vastu sellise sarnase ELi kaubamairgi registreerimisele, mis
pohjustab segiajamise tdendosuse, on Euroopa Kohus otsustanud, et sellise vastulausega tuleb
noustuda, kui tuvastatud on segiajamise tdendosus liidu teatavas osas, milleks voib niiteks olla mone
liilkmesriigi territoorium (vt selle kohta kohtuotsus, 18.9.2008, Armacell vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, C-514/06 P, ei avaldata, EU:C:2008:511, punktid 56 ja 57, ning kohtumdirus, 16.9.2010,
Dominio de la Vega vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-459/09 P, ei avaldata, EU:C:2010:533,
punktid 30 ja 31).

Samasugune lahend tuleb teha kohtuasjades, mis kasitlevad ELi kaubamérgi omaniku o6igust néuda
segiajamise toendosuse tingiva tdhise kasutamine keelamist. Madruse nr 207/2009 artikli 9 loike 1
punkt b kaitseb ELi kaubamairgi omanikku sellise kasutamise eest, mis kahjustab voi voib kahjustada
kaubamargil olevat péritolu téhistamise iilesannet (vt seoses Euroopa Parlamendi ja ndukogu
22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke Kkisitlevate liikmesriikide 6igusaktide
tihtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 24) artikli 5 1oike 1 punktiga b, mille sonastus vastab maaruse
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nr 207/2009 artikli 9 loike 1 punkti b sonastusele kohtuotsus 3.3.2016, Daimler, C-179/15,
EU:C:2016:134, punkt 27 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega on sellisel omanikul 6igus nouda sellise
kasutamise keelamist isegi siis, kui mainitud iilesande kahjustamine esineb ainult teatavas liidu osas.

Eespool toodud kaalutlustel peab vaidlust lahendav ELi kaubamairkide kohus liidu saksakeelses osas
tuvastatud segiajamise tdendosuse korral — nagu kdesoleval juhul tegi seda eelotsusetaotluse esitanud
kohus — tuvastama asjaomasest kaubamargist tuleneva ainuodiguse rikkumise.

Vastavalt médruse nr 207/2009 artikli 102 ldikele 1 peab sellise tuvastuse teinud kohus tegema
korralduse, millega keelatakse kostjal kaubamairgidigusi rikkuvate voi rikkumise ohu pohjustavate
toimingute jatkamine. Kuigi vastab toele, et selle sitte kohaselt voib ,eripohjuste esinemisel sellise
korralduse tegemata jdtta, tuleb seda erandit vastavalt Euroopa Kohtu varasematele otsustele
tolgendada kitsalt ning see holmab tiksnes teatavaid eriolukordi, millega pohikohtuasjas tegemist ei ole
(vt selle kohta kohtuotsused, 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 30, ja 22.6.2016,
Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punkt 33).

ELi kaubamairgil kogu liidu territooriumil oleva iihetaolise kaitse tagamiseks peab kaubamérgidigusi
rikkuvate voi rikkumise ohu pohjustavate toimingute jitkamise keeld holmama kogu mainitud
territooriumi (vt seoses néukogu 20. detsembri 1993. aasta miirusega (EU) nr 40/94 ithenduse
kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146), mis tunnistati kehtetuks ja
asendati madrusega nr 207/2009, kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09,
EU:C:2011:238, punktid 39-44).

Kuid nagu néhtub 12. aprilli 2011. aasta kohtuotsuse DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238)
punktist 48, peab ELi kaubamairkide kohus piirama konealuse keelu territoriaalset ulatust sellisel juhul,
kui sarnaselt pohikohtuasjaga on see kohus tuvastanud, et konealuse sarnase téhise kasutamine
kaupade jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud asjaomane ELi kaubamark, ei
tekita eelkoige lingvistilistel pohjustel teatavas liidu osas iildse segiajamise toendosust ja ei saa seega
kahjustada selle kaubamirgi paritolu tdahistamise {ilesannet.

Kui ELi kaubamairkide kohus tuvastab toendite alusel, mille talle iildjuhul peab esitama kostja, et liidu
teatavas osas ei esine segiajamise tdendosust, siis ei tohi konealuse tdhise kasutamisega seotud
oigusparast kaubandustegevust liidu selles osas piirata. Nagu kohtujurist on mérkinud oma ettepaneku
punktides 25-27, oleks selline keeld ulatuslikum kui ELi kaubamairgist tulenev ainudigus, kuna see
oigus voimaldab asjaomase kaubamirgi omanikul {ksnes kaitsta oma konkreetseid huvisid kui
selliseid, see tihendab tagada, et kaubamirk saaks tdita oma tiilesandeid (vt selle kohta kohtuotsus,
12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punktid 46 ja 47).

Vastavalt Euroopa Kohtu viljakujunenud praktikale saab thes liidu osas segiajamise tdendosuse
puudumise tuvastada iiksnes koigi juhtumi puhul tdhtsust omavate tegurite alusel. Hinnang peab
hélmama vastandatud téhiste visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset vordlust ning arvestada tuleb
eelkdige nende tdhiste eristavate ja domineerivate osadega (kohtuotsus, 25.6.2015, Loutfi Management
Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika).

Lisaks sellele peab asjaomane ELi kaubamairkide kohus tipselt méddratlema liidu selle osa, mille puhul
ta tuvastab kaubamirgi tilesannete kahjustamise voi kahjustamise ohu puudumise, nii et mdaaruse
nr 207/2009 artikli 102 alusel tehtud korraldusest tuleneb {iheselt moistetavalt, millist liidu osa
asjaomase tahise kasutamise keeld ei holma. Kui sarnaselt kidesoleva juhuga soovib see kohus keelu alt
vilistada teatavad liidu keelepiirkonnad nagu need, mis on maaratletud kui ,ingliskeelsed”, siis peab ta
taielikult tapsustama, milliseid piirkondi ta selle maaratluse all silmas peab.
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Tolgendus, mille kohaselt ELi kaubamairgiga segiajamise toendosuse tingiva tdhise kasutamise keeld
kehtib kogu liidu territooriumil, vélja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud
segiajamise tdoendosuse puudumine, ei kahjusta maaruse nr 207/2009 artikli 1 16ikes 2 sdtestatud ELi
kaubamargi iihtsust, kuna siilib selle kaubamirgi omaniku 6igus keelata igasugune selle kaubamérgi
ilesandeid kahjustav kasutamine.

Eeloeldut arvestades tuleb esitatud kiisimusele vastata, et médruse nr 207/2009 artikli 1 loiget 2,
artikli 9 16ike 1 punkti b ja artikli 102 loiget 1 tuleb tolgendada nii, et kui ELi kaubamérkide kohus
tuvastab, et tihise kasutamine tingib selle ELi kaubamérgiga segiajamise tdendosuse liidu territooriumi
tthes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest kaubamairgist tuleneva
ainuodiguse rikkumise ja andma korralduse, millega keelatakse selline kasutamine koikjal liidu
territooriumil, vélja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud segiajamise tdendosuse
puudumine.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva
asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade
esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Noukogu 26. veebruari 2009. aasta miiruse (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamiirgi kohta
artikli 1 16iget 2, artikli 9 16ike 1 punkti b ja artikli 102 16iget 1 tuleb tolgendada nii, et kui ELi
kaubamirkide kohus tuvastab, et tihise kasutamine tingib selle ELi kaubamirgiga segiajamise
toendosuse Euroopa Liidu territooriumi iihes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see
kohus tuvastama sellest kaubamirgist tuleneva ainudiguse rikkumise ja andma korralduse,
millega keelatakse selline kasutamine koikjal Euroopa Liidu territooriumil, vilja arvatud
territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud segiajamise tdendosuse puudumine.

Allkirjad
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