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KOHTUJURISTI ETTEPANEK
GIOVANNI PITRUZZELLA
esitatud 18. septembril 2019"

Kohtuasi C-622/18

AR
versus
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Ftablissements Gabriel Boudier SA

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus))

Eelotsusetaotlus — Liikmesriike kaubamairke késitletavate digusaktide tihtlustamine —
Kaubamirgi tithistamine seetottu, et seda kunagi tegelikult ei kasutatud — Kaubamérgi omaniku 6igus
olla selle vastu, et kolmas isik kasutab identset voi sarnast tahist ajavahemikul enne diguste 16ppemist

1. Kas kaubamairgi omanik, kes pole oma kaubamirki kunagi kasutanud ja kelle 6igused kaubamargile
on tiihistatud, kuna seda ei ole viie aasta jooksul alates selle registreeringu avaldamisest tegelikult
kasutatud, voib esitada kaubamargidiguste rikkumise peale hagi ning nouda selle kahju hiivitamist,
mida ta kandis védidetavalt seetottu, et kolmas isik kasutas enne tiithistamise joustumist konealuse
kaubamairgiga sarnanevat tidhist, et tdhistada kaupu voi teenuseid, mis on identsed voi sarnased
kaubamargi registreeringuga holmatud kaupade ja teenustega?

2. Niisugune on sisuliselt kiisimus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa
kassatsioonikohus) eelotsusetaotluses, mille kohta on esitatud kiesolev ettepanek, mis kisitleb Euroopa
Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi nr 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate
liilkmesriikide oigusaktide iithtlustamise ko"? artikli 5 1dike 1 punkti b, artikli 10 ja artikli 12
tolgendamist.

3. See eelotsusetaotlus on esitatud kohtuasjas, milles AR vaidleb é&riiihingutega Cooper International
Spirits LLC (edaspidi ,Cooper International“), Etablissements Gabriel Boudier SA (edaspidi
,Etablissements Boudier”) ja St Dalfour SAS (edaspidi ,Dalfour”) ning mis kisitleb registreeritud
kaubamargist SAINT GERMAIN tulenevate diguste rikkumisi enne selle kaubamargi tiihistamist.

1 Algkeel: prantsuse.

2 ELT 2008, L 299, lk 25. Direktiiv 2008/95 asendati alates 15. jaanuarist 2019 Euroopa Parlamendi ja néukogu 16. detsembri 2015. aasta
direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamirke kisitlevate liikkmesriikide oigusaktide ithtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1), millega see uuesti
sonastati.

ET
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I. Oiguslik raamistik

A. Liidu oigus
4. Direktiivi 2008/95 artikli 5 ldoikes 1 on sitestatud:

»Registreeritud kaubamérk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on 6igus takistada
koiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata:

a) koiki kaubamérgiga identseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille
jaoks kaubamairk on registreeritud;

b) koiki tdhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamadrgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu
kaubamargiga ja tdhisega kaitstud kaupade voi teenustega esineb risk, et iildsus voib need
omavahel segi ajada; esineb risk, et see voib tekitada seoseid kaubamargi ja tdhise vahel.”

5. Direktiivi 2008/95 artikli 10 ,Kaubamargi kasutamine” 1dikes 1 on nédhtud ette:

»1. Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pédrast registreerimismenetluse lopetamise kuupéeva
liilkmesriigis 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 kaubamirgi suhtes kéesoleva direktiiviga ette ndhtud karistusi, vélja arvatud juhul,
kui kasutamatajidtmisel on maistlikud pohjused.”

6. Direktiivi 2008/95 artikli 12 ,Loppenuks tunnistamise pohjused” 1dikes 1 on sdtestatud:

»1. Kaubamargi voib 16ppenuks tunnistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie jarjestikuse aasta jooksul
kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajitmisel ei ole
moistlikke pohjendusi.”

B. Prantsuse 6igus

7. Intellektuaalomandi seadustiku (code de la propriété intellectuelle) artiklis R. 712-23 on tdpsustatud,
et ,[kJuupdev mil kaubamirki loetakse registreerituks, muu hulgas artiklite L. 712-4 ja L. 712-5
kohaldamisel, on: 1) Prantsuse kaubamairgi puhul selle Bulletin officiel de la propriété industrielle’i
(ametlik toostusomandi teataja) avaldamise kuupdev, milles registreering avaldatakse®.

8. Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 713-1 kohaselt ,[annab] kaubamargi registreering [...] selle
omanikule tema maératletud kaupade ja teenustega seoses asjaomase kaubamargi omandidiguse”.

9. Selle seadustiku artiklis L. 713-2, mis keelab tegevuse, mida kaubamairgidiguses peetakse
»kopeerimises seisnevaks kaubamaérgidiguste rikkumiseks®, on sitestatud:

»Omaniku loata on keelatud:
a) kaubamirgi kopeerimine, kasutamine voi kaubale paigutamine ka juhul, kui sellele lisatakse sonad

»valem, viis, stisteem, jéiljendus, tiiiip, meetod®, voi kopeeritud kaubamargi kasutamine kaupade voi
teenuste puhul, mis on registreeritud kaubamirgiga tdhistatud kaupade voi teenustega identsed;

[...]%
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10. Selle seadustiku artikli L. 713-3 punktis b, mis kasitleb seevastu tegevuse, mis kuuluvad
kategooriasse ,jiljendamises seisnev kaubamargidiguste rikkumine“, on ndhtud ette, et ,[jluhul, kui see
voib pohjustada segiajamist avalikkuse seas, ning selleks puudub kaubamirgi omaniku luba, on
keelatud jargmine: [...] kaubamargi jdljendamine ning jéljendatud kaubamargi kasutamine kaupade voi
teenuste puhul, mis on identsed voi sarnased registreeritud kaubamaérgiga téhistatud kaupade voi
teenustega“.

11. Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 714-5 esimeses 1digus on sdtestatud:

»<Kaubamérgiomanik, kes ilma tungiva pohjuseta ei ole kaubamarki registreeritud kaupade voi teenuste

puhul tegelikult kasutanud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul, kaotab oma 6igused. [...]“

12. Sama artikli viimases 16igus on ndhud ette, et ,[0]igused l6ppevad kiesoleva artikli esimeses 16igus
ette ndhtud viieaastase ajavahemiku 16pul. Oiguste 16ppemine on téielik®.

I1. Pohikohtuasi, eelotsuse kiisimus ja menetlus Euroopa Kohtus

13. Pohikohtuasja hagejale ARile kuulus Prantsuse sona- ja kujutismirk ,SAINT GERMAIN®, mille
registreerimistaotlus esitati 5. detsembril 2005 ja mille registreering avaldati 12. mail 2006 muu hulgas
jargmiste kaupade jaoks: ,alkohoolsed joogid (vdlja arvatud olled), siidrid, digestiivid, veinid ja
piiritusjoogid, piiritusekstraktid voi -essentsid“ (edaspidi ,pohikohtuasjas kasitletavad kaubad®).

14. Saanud teada, et Ameerika Uhendriikides asutatud driithing Cooper International turustab
leedrilikoori nimega ,St-Germain“, mida valmistab ariithing Dalfour ja selle allto6votja ariithing
Etablissements Gabriel Boudier, esitas AR 8. juunil 2012 nimetatud kolme iriithingu (edaspidi
»pohikohtuasja kostjad“) vastu tribunal de grande instance de Paris’lle (Pariisi esimese astme kohus,
Prantsusmaa) kaubamairgidiguste rikkumise peale hagi, viites, et kaubamairki on kopeeritud voi teise
voimalusena, et kaubamirki on jaljendatud.

15. Ameerika Uhendriikide diguse alusel asutatud #riithing Osez vous? International Spirits, LLC?
esitatud hagi alusel algatatud paralleelse kohtumenetluse kiaigus tiihistas tribunal de grande instance
de Nanterre (Nanterre’i esimese astme kohus, Prantsusmaa), kes leidis, et AR ei ole tdendanud, et ta
on kaubamairki ,SAINT GERMAIN® alates selle registreerimisest ka tegelikult kasutanud, 28. veebruari
2013. aasta kohtuotsusega ARi oOigused sellele kaubamirgile seoses pohikohtuasjas kasitletavate
kaupadega alates 13. maist 2011, see tdhendab alates kuupdevast mil mooddus viis aastat kaubamérgi
registreeringu avaldamisest. Cour d’appel de Versailles’ (Versailles’ apellatsioonikohus, Prantsusmaa)
jattis selle otsuse jousse 11. veebruari 2014. aasta kohtuotsusega, mis on loplikult joustunud, kuna
seda edasi ei kaevatud.

16. Tribunal de grande instance de Paris’s (Pariisi esimese astme kohus) jdi AR oma viidete juurde, et
kaubamargist tulenevaid 6igusi on rikutud ajavahemikul, mida aegumine ei hélma ning mis eelneb
oiguste 1oppemisele, ehk 8. juunist 2009 kuni 13. maini 2011.

17. Parast seda kui nimetatud kohus oli tuvastanud, et konealust kaubamirki ei olnud selle

registreerimisest saadik kasutatud, jéttis ta 16. jaanuari 2015. aasta otsusega ARi nouded tdies ulatuses
rahuldamata (edaspidi ,tribunal de grande instance de Paris’ otsus®).

3 Selle kohtuasja materjalidest ilmneb, et éritthingule Osez vous? International Spirits, LLC kuulub ELi kaubamirk ,SAINT GERMAIN®, mille
registreerimistaotlus esitati 17. aprillil 2007, et tahistada sellega veine ja muid alkohoolseid jooke, v.a olled.
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18. Cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) jittis 13. septembri 2016. aasta kohtuotsusega
nimetatud kohtuotsuse muutmata (edaspidi ,cour d’appel de Paris’ otsus“). Leidnud vastandatud
tihiste erinevusi arvestades, et kaubamairgioiguste rikkumist, mille AR viidab olevat toime pandud,
voib analiiisida vaid intellektuaalomandi seadustiku artikli L713-3 alusel, st pidada ,jdljendamises
seisnevaks kaubamairgidiguste rikkumiseks”, asus cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus)
seisukohale, et avalikkuse seas segiajamise toendosuse esinemine eeldab, et konealust kaubamaérki on
kasutatud nii, et tarbijad on sellega kokku puutunud. Ta meenutas koigepealt, et tribunal de grande
instance de Nanterre (Nanterre’i esimese astme kohus), kelle otsuse jittis cour d’appel de Versailles
(Versailles” apellatsioonikohus) muutmata, tiihistas osaliselt AR 6igused pohikohtuasjas kisitletavale
kaubamargile sel pohjusel, et seda ei olnud tegelikult kasutatud. Seejarel tuvastas ta péarast AR esitatud
dokumentide labivaatamist, et AR ei ole suutnud tdendada, et ta on oma kaubamairki tegelikult
kasutanud. Ta jareldas sellest, et AR ei saa tugineda sellise kaubamaérgi péritolu tagamise iilesande
kahjustamisele, millega tarbijad ei ole kokku puutunud,* ega ka tugineda tema kaubamirgist
tulenevate diguste kasutamise ainudiguse rikkumisele®.

19. AR esitas 21. detsembril 2016 cour d’appel de Paris’ (Pariisi apellatsioonikohus) otsuse peale
kassatsioonkaebuse. Oma kassatsioonkaebuse pohjendamiseks vididab ta, et on rikutud
intellektuaalomandi seadustiku artikleid L. 713-3 ja L. 714-5. AR heidab cour d’appel de Paris’le
(Pariisi apellatsioonikohus) ettekaubamérgioiguste rikkumise vaidlustuste rahuldamata jétmist
hoolimata asjaolust, et viie aasta jooksul pdrast kaubamérgi registreerimist oli tal digus keelata
kolmandatel isikutel kasutada dritegevuse kdigus tema kaubamairgiga identset voi sarnast téhist, mis
voib kahjustada kaubamadrgi iilesandeid, ilma et ta peaks toendama konealuse kaubamirgi tegelikku
kasutamist ning seega, ilma et ta pidanuks tdendama, et seda on tegelikult kasutatud. AR viidab, et
kuna kaubamaérgi kasutamise ainudiguse eseme mddrab dra registreering, tuleb segiajamise tdendosust
intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 713-3 tdhenduses hinnata abstraktselt, ldhtudes asjaomase
kaubamérgi — mida konealusel juhul ei kasutatud — registreeringu esemest, mitte konkreetsest
olukorrast turul, ning seega vo0ib segiajamise tdendosus esineda ja jarelikult kaubamairgidiguste
rikkumine aset leida ka kaubamaérgi puhul, mida ei kasutata ja mis on seega tarbijatele tundmatu. Ta
véidab ka, et selle kontrollimisel, kas kaitstud kaubamirk tdidab oma {iilesandeid, ei ole vaja, et seda
tegelikult kasutatakse vaid piisab, kui vaidlusalune téhis kahjustab kaubamairgi ,potentsiaalseid”
tilesandeid ning et kaubamérgidiguste rikkumist hinnataks alati, lahtudes kaubamaérgidigusi rikkuva
tahise, mitte registreeritud tdhise kasutamisest.

20. Pohikohtuasja kostjad vdidavad aga, et tdhise kasutamine voib kaubamairgiomaniku ainudigust
rikkuda vaid juhul, kui see kahjustab mond kaubamadrgi iilesannet; et kaubamérk tdidab oma pohilist
tilesannet vaid juhul, kui omanik seda tegelikult kasutab selleks, et tdhistada nende kaupade voi
teenuste kaubanduslikku péritolu, mille jaoks on kaubamirk registreeritud, ning et kui omanik ei
kasuta kaubamirki vastavalt selle pohilisele iilesandele, ei saa ta esitada kaebust seoses nimetatud
tilesande rikkumise voi rikkumise ohuga. Nad vididavad, et juhul, kui omanik ei kasuta kaubamarki
oma kaupade eristamiseks, puudub tegelikult ka oht, et avalikkus looks mis tahes seose omaniku
kaupade ja sellise kolmanda isiku kaupade vahel, kes kasutab sarnast téhist, ning eksiks asjaomaste
kaupade péritolu osas. Nimetatud édritthingute arvates kalduks kaubamérgidigus oma eesmargist
korvale ega tdidaks enam oma iilesannet moonutamata konkurentsi siisteemi peamise elemendina, kui
leitaks, et isik, kes on piirdunud iiksnes kaubamairgi registreerimisega ega ole seda kunagi kasutanud,
voiks siilitada voimaluse néuda kahjutasu kolmandatelt isikutelt, kes kasutavad sarnaseid tahiseid. See
annaks kaubamirgiomanikule téiesti pohjendamatu konkurentsieelise.

4 Cour d’appel de Paris’ (Pariisi apellatsioonikohus) hinnangul on AR esitatud dokumentides piirdutud tdendamisega, et tehti tdesti ettevalmistusi
pohikohtuasjas kasitletavat kaubamarki kandva konjakikreemi turulelaskmiseks ning ARile kuuluv &riithing osales 2007. aastal messidel.

5 Cour dappel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) vilistas ka kaubamairgi investeeringuga seonduva iilesande rikkumise, millele AR tugineb,
viidates 22. septembri 2011. aasta kohtuotsusele Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).
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21. Eelotsusetaotluse esitanud kohus jareldab sellest, et asjaomane kassatsioonividite puudutab
intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 713-3 rikkumist; et AR ei heida cour d’appel de Paris’ (Pariisi
apellatsioonikohus) otsusele ette, et viimane analiiiisis kaubamargidiguste rikkumist ainult lahtudes
nimetatud artiklist, mille kohaselt on kaubamérgidiguste rikkumisega tegemist ainult siis, kui on
toendatud avalikkuse seas segiajamise tdendosuse olemasolu.® Viidates 18. juuni 2009. aasta
kohtuotsusele L’Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punktid 58 ja 59), leiab see kohus, et mis
puudutab hinnangut jdljendamises seisneva kaubamairgidiguste rikkumise kohta, siis vilja tuleb
selgitada iiksnes see, kas niisugune segiajamise tdendosus kahjustab kaubamairgi pohilist iilesannet.

22. Eelotsusetaotluse esitanud kohus meenutab, et 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsuses
Lansforsdkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, edaspidi ,kohtuotsus Léansforsakringar®) otsustas Euroopa
Kohus maidruse nr 207/20097 artikli 9 1oike 1 punkti b tolgendamise kohta, et viieaastasel perioodil
parast Euroopa Liidu kaubamairgi registreerimist voib selle omanik segiajamise tdendosuse korral
keelata kolmandatel isikutel aritegevuses kasutada oma kaubamirgiga identset voi sarnast téhist
koikide toodete ja teenuste puhul, mis on identsed voi sarnased nendega, mille jaoks see kaubamairk
registreeriti, ilma et ta peaks tdendama, et ta seda kaubamairki nende toodete vdi teenuste puhul ka
tegelikult kasutab. Rohutades, et selles kohtuotsuses valitud tolgendus on iilekantav direktiivi 2008/95
artikli 5 16ike 1 punktile b, sest nende kahe sitte tekst on sarnane, rohutab see kohus ka, et olukord,
mille kohta Euroopa Kohus pidi seisukoha votma nimetatud kohtuotsuses, kus viieaastane periood ei
olnud veel loppenud ja iihtki tiihistamisnouet tegelikult kasutamata jdtmise tottu ei saanud
pohimotteliselt esitada, ei ole samasugune kui olukord pohikohtuasjas. Selles kohtuasjas kerkis
kiisimus, kas isik, kes ei ole kunagi oma kaubamérki kasutanud ja kelle digused sellele 16ppesid, kui
moodus viis aastat, voib ette heita, et kahjustati tema kaubamairgi pohilist iilesannet, ning et ta kandis
kahju seetottu, et kolmas isik kasutas identset vdi sarnast téhist viieaastasel perioodil péarast kaubamérgi
registreerimist, ja néuda kahju hiivitamist.

23. Selles kontekstis otsustas Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) 26. septembri
2018. aasta kohtuotsusega menetluse peatada ja esitada jargmise eelotsuse kiisimuse:

»Kas [direktiivi 2008/95] artikli 5 loike 1 punkti b ning artikleid 10 ja 12 tuleb toélgendada nii, et
kaubamairgiomanik, kes pole oma kaubamairki kunagi kasutanud ja kelle digused kaubamairgile on
loppenud, kuna seda ei ole viie aasta jooksul alates selle registreeringu avaldamisest tegelikult
kasutatud, voib nouda kaubamairgidiguste rikkumisest tuleneva kahju hiivitamist, tuginedes oma
kaubamirgi peamise iilesande kahjustamisele, mille on pohjustanud see, et kolmas isik kasutas enne
diguste 1oppemist konealuse kaubamairgiga sarnanevat téhist, et tdhistada kaupu voi teenuseid, mis on
identsed voi sarnased kaubamargi registreeringuga holmatud kaupade ja teenustega?”

24. Kohtuasjas, milles on esitatud kédesolev ettepanek, esitasid kirjalikud seisukohad AR, Cooper
International (koos Dalfouriga), Etablissement Boudier, Prantsusmaa valitsus ja Euroopa Komisjon.
Asjast huvitatud isikud esitasid oma suulised seisukohad kohtuistungil, mis toimus Euroopa Kohtus
12. juuni 2019.

6 Nagu ma kiesoleva ettepaneku punktis 14 mérkisin, viitis AR tribunal de grande instance de Paris’s (Pariisi esimese astme kohus) veel, et on
rikutud artiklit L 713-2, mis keelab ,kopeerimises seisneva kaubamirgioiguste rikkumise®.

7 Noukogu 26. veebruari 2009. aasta maédrus tthenduse kaubamirgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1). See méairus asendati alates 1. oktoobrist 2017
Euroopa Parlamendi ja noukogu 14. juuni 2017. aasta maérusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamérgi kohta (ELT 2017, L 154, 1k 1).
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I11. Oiguslik analiiiis

A. Oiguste loppemise regulatsioon ja selle mote

25. Liikmesriikide tihtlustatud kaubamaérgioigus pohineb — tdpselt samuti nagu Euroopa Liidu
kaubamargististeem — sellel, et digused on ainult niisuguste eristavate tdhiste omanikel, mis on
moeldud édrialal kasutamiseks ja mis on seega turule viidud.

26. Nagu Euroopa Kohus tdpsustas 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsuses Leno Merken (C-149/11,
EU:C:2012:816, punkt 32), ilmneb direktiivi 2008/95 pohjendusest 9°, et liidu seadusandja on soovinud
seada riigisisese kaubamirgiga kaasnevate oiguste siilimise tingimuseks selle kaubamairgi tegeliku
kasutamise.

27. Selle kasutamistingimusega piiiitakse esiteks tagada, et registreeritud kaubamirk tdidab oma
eristavat otstarvet konkreetselt ja mitte tiksnes potentsiaalselt, ning teiseks taotletakse konkurentsi
edendamise eesmarke.

28. Nimelt voib kaubamairk, mida ei kasutata, konkurentsi parssida, ,piirates nende téhiste ringi, mida
teised saavad kaubamairgina registreerida, ning jéttes konkurendid ilma voimalusest kasutada seda voi
sellega sarnast kaubamairki niisuguste kaupade voi teenuste siseturule toomisel, mis on identsed voi

sarnased nendega, mis on holmatud asjaomase kaubamargiga“’.

29. Samadel pohjustel toob (riigisisese voi ELi) kaubamérgi kasutamata jatmine kaasa kaupade vaba
lilkumise ja teenuste osutamise vabaduse piiramise ohu.'’ Kaubamirgi kasutamise tingimus teenib
seega ka siseturu viljakujundamise eesmarke.

30. Seepdrast on nii liikmesriikide kaubamérgidigust ihtlustavates direktiivides kui ka tiiksteisele
jargnenud ELi kaubamairki reguleerivates médrustes ette nahtud, et kui digused (riigisisesele voi ELi)
kaubamirgile omandatakse ainult registreerimisega'’, siilivad need oigused {iksnes siis, kui

kaubamirki dritegevuses ,tegelikult kasutatakse®'.

31. Direktiivi 2008/95" artikli 12 1dikega 1, milles on nihtud ette, et digused kaubamirgile 16ppevad,
kui seda ei ole liikmesriigis viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille
jaoks see registreeriti, plititakse tagada, et registreerimisest tulenevat ainudigust saaks kasutada ainult
tahiste puhul, mis tdidavad toesti eristusiilesannet, samuti tagada, et riigisisestes kaubamaérgiregistrites
hoitakse ainult tegelikult kasutatavaid kaubamarke.

32. Kaubamirk tunnistatakse 16ppenuks, nagu on ndhtud ette direktiivi 2008/95 artikli 12 16ikes 1, kui
seda ei kasutata viie aasta jooksul.

8 Vt selle kohta ka mééruse nr 207/2009 pohjendus 10 ning mis puudutab praegu kehtivaid digusakte, siis direktiivi 2015/2436 pohjendus 31 ja
madruse 2017/1001 pohjendus 24.

9 Vt ELi kaubamairgi kohta 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32; vt selle kohta ka kohtujurist
Sharpstoni ettepanek selles kohtuasjas, EU:C:2012:422, punktid 30 ja 32). Vt ka kohtuotsus Lénsforsdkringar, punkt 25. Samad kaalutlused on
kehtivad riigisisese kaubamirgi kohta.

10 Vt 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), mis puudutab samuti ELi kaubamarki.
11 Vt direktiivi 2008/95 artikkel 5 ja maaruse 2017/1001 artikkel 9.
12 Praegu kehtivatest digusaktidest vt direktiivi 2015/2436 artikli 19 16ige 1 ja méadruse 2017/1001 artikli 58 16ike 1 punkt a.

13 Direktiivi 2008/95 artikli 12 1dikes 2 on ndhtud ette muidki pohjuseid, miks digused kaubamairgile kaotatakse, kuid need ei puutu asjasse
juhtumil, mida kiesolev ettepanek kasitleb.
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33. Direktiivi 2008/95 artikli 10 16ikes 1 on eristatud juhtumit, mil kaubamaérki ei ole viie aasta jooksul
péarast kaubamargi registreerimist liikmesriigis tegelikult kasutusele voetud, ning juhtumit, mil seda
hakati kasutama, aga selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud.
Kohtuasi, mida kisitleb kdesolev ettepanek, puudutab ainult esimest juhtumit — pdhjus, miks ma
viitan edaspidi siin ainult sellele kasutamata jdtmise tottu diguste 16ppemise pohjusele.

o~

B. Kaubamdrgist tulenevale ainudigusele tuginemine kaubamdrgioiguste rikkumise hagis

34. Registreeritud kaubamirgi kaitse tagab see, et tunnustatakse selle omaniku ainudigust, millele
vastab (luba mitte saanud) kolmanda isiku hoidumiskohustus. See ius excludendi ei ole siiski
absoluutne.

35. Esiteks puudutab see omaniku (voi temalt loa saanud) kolmanda isiku tegevust kaupade voi
teenuste tootmises ja turustamises ning seega kaubamirgi kasutamist ja mitte kaubamairki kui
niisugust, mis ei voimalda nii sellest tulenevaid intellektuaalomandi 6igusi tolgendada kui klassikalisi
omandidigusi. "*

36. Teiseks saab sellele tugineda ainult juhul, kui esinevad iihe direktiivi 2008/95 artiklis 5 nimetatud
juhtumi tunnused,” mis tdhendab, et registreeritud kaubamirgiga identse voi sarnase tdhise
kasutamine ja selle omaniku kaitstud huvide (markimisviiarne) kahjustamine on téendatud .

37. Liidu tasandil thtlustatud kaubamérgidigusega laiendati kaubamargidiguste rikkumise hagi eset
kaugemale selle tiiiipilisest juhtumist, milleks on kaubamirgi eristamisiilesande kahjustamine'’, mil
kaubamairgi omaniku huvide kahjustamisega kaasneb avalikkuse huvide kahjustamine sellega, et
avalikkust voidakse eksitada, kui ta teeb oma ostu- ja tarbimisvalikuid **.

38. Kriteeriumi, mis kaubamargidiguste rikkumise hagi abil tagatud kaitse ulatust piiritleb, maéras
Euroopa Kohus kindlaks, ldhtudes selle kaubamaérgi 6iguslikult tunnustatud ja kaitstud iilesannetest,
milleks on peale paritolu néditamise pohilise tilesande kommunikatsiooni-, investeeringu-, reklaami- ja
kvaliteedi tagamise tilesanne .

14 Vt selle kohta kohtujurist Poiares Maduro ettepanek liidetud kohtuasjades Google France ja Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2009:569,
punkt 103). Kaubamarki voib muidugi kisitada asjana iseeneses, mida saab voorandada voi litsentseerida, kuid kiesolevas ettepanekus ei ole
kasitletava juhtumi asjaolusid arvestades seda kaubamérgidiguse aspekti arvesse voetud.

15 Vt selle kohta 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), milles Euroopa Kohus kinnitas koigepealt
— viidates direktiivile 2008/95 eelnenud néukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide
digusaktide ithtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 92) pohjendusele 10 —, et kaubamirgi kaitse on tihiste ning
kaupade ja teenuste topeltidentiteedi korral absoluutne (punkt 50), ning tépsustas siis selle kohtuotsuse punktides 51 ja 52, et direktiivi 89/104
artikli 5 16ike 1 punktis a (mis on identne direktiivi 2008/95 artikli 5 ldike 1 punktiga a) ette ndhtud ainudiguse kasutamine peab olema piiratud
juhtudega, mil tihise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab voi voib kahjustada kaubamairgi iilesandeid ja eelkodige selle pohilist tilesannet,
milleks on tagada piritolu, ning et asjaolu, et see digus on ainudigus, saab pohjendada ainult selle sitte kohaldamisala piires. Uldisemalt tuleb
markida — nagu rohutas kohtujurist Poiares Maduro oma ettepanekus liidetud kohtuasjades Google France ja Google (C-236/08—C-238/08,
EU:C:2009:569, punktid 101-112) —, et kaubamairgi kaitse suhtes kehtivad moned kitsendused ja piirangud, mis on vajalikud eelkdige selleks, et
sdiliksid ettevotlusvabadus ja vaba konkurents ning sonavabadus. Seepérast ei saagi kaubamdrgi omanik olla kaitstud tahise drilise voi
mittedrilise kasutamise vastu, mis leitakse olevat diguspdrane.

16 Vt 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54) ja 14. mai 2002. aasta kohtuotsus
Holterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16).

17 Tegemist on direktiivi 2008/95 artikli 5 loike 1 punktis b nimetatud juhtumiga, st sarnaste kaupade voi teenuste puhul registreeritud
kaubamirgiga identse voi sarnase tahise ilma loata kasutamisega kolmanda isiku poolt, millele lisandusid vastavalt selle direktiivi artikli 5 16ike 1
punktis a (tdhiste ja kaupade voi teenuste topeltidentsus) ja artikli 5 16ikes 2 nimetatud juhtum (mainekate kaubamirkide kaitse).

18 Vt selle kohta kohtujurist Kokott'i ettepanek kohtuasjas Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punkt 28).

19 Vt 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58).
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1. Kas kaubamdrgioiguste rikkumist tuleb hinnata abstraktselt voi konkreetselt?

39. Uks kiisimusi, mis tekib, kui me analiiiisime kaubamirgidiguste rikkumise hagi tunnuseid, ja mida
nii menetluse suulises kui ka kirjalikus etapis laialdaselt arutati, on kiisimus, kas need hinnangud, mis
tuleb anda, et teha kindlaks kaubamirgidiguste rikkumise olemasolu, tuleb anda abstraktselt voi
konkreetselt. Kas nende hinnangute andmisel tuleb arvesse votta ainult kaubamairgi registreeringust
tulenevaid asjaolusid, st tdhist niisugusena, nagu see registreerimiseks esitati, ning
registreerimistaotluses nimetatud kaupu voi teenuseid, voi tulevad méngu muud asjaolud, mis ei ole
registreerimisega seotud?

40. Samamoodi nagu ta tunnistab, et kaubamairgist tulenev ainudigus ei ole absoluutne — eespool
tapsustatud tdhenduses —, kaldub Euroopa Kohus tavaliselt eelistama kaubamairgidiguste rikkumise
tunnuste konkreetset hindamist, mille puhul voetakse eelkodige arvesse viisi, kuidas kolmas isik tdhist,
millega kaubamirgis tulenevaid oigusi rikutakse, tegelikult ilma loata kasutab®, ning koiki selle
kasutamise asjaolusid”. Niisugune lihenemine voimaldab esitaks tédpsustada piiri teise isiku
kaubamirgi seadusliku ja ebaseadusliku kasutamise vahel®, ning teiseks hinnata kahju, mida
kaubamirgi omanik kandis seoses selle kaubamirgi iilesandega, mida rikuti®.

41. Kui kaubamairgioiguste rikkumise hagi puudutab — nagu pohikohtuasjas — direktiivi 2008/95
artikli 5 1oike 1 punktis b silmas peetud juhtumit, mis eeldab, et etteheidetav kéitumine kahjustaks
registreeritud kaubamirgi eristamisiilesannet, tekitades avalikkuse seas segiajamise tdendosuse™, tuleb
kaubamargidiguste rikkumise tunnuseid hinnata vidgagi konkreetselt, sest keskset rolli selles
hindamises etendab asjaomase avalikkuse taju.

42. Seega tulen lisaks registreerimisest tulenevate asjaoludele votta vastandatud téhiste ja nendega
tihistatavate kaupade voOi teenuse sarnasuse hindamisel ning segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel arvesse tegurid, mis on seotud muu hulgas selle varasema registreeritud kaubamargi érilise
kasutamise intensiivsusega, ning nende turustamise viisiga. Need tegurid voimaldavad muu hulgas
kaaluda erinevaid asjaolusid, mille alusel tdhiseid ning kaupu voi teenuseid vorreldakse, ja varieerida

kaitse taset, mis tuleb sellele kaubamairgile tagada, olenevalt sellest, kui tuntud see avalikkusele turul

on®.

43. Tuleb siiski markida, et kuigi registreeritud kaubamargi turul kasutamisega seotud tegurid voivad
mojutada hinnangut segiajamise tdendosusele direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 punkti b tdhenduses,
laiendades selle kaubamirgi kaitse ulatust vorreldes sellega, mis tuleneb iiksnes registreeringuga
seotud asjaolude teoreetilisest hindamisest™, ei ole vastupidine toiming minu arvates lubatud.

20 Kuna see voimaldab kontrollida, kas niisuguse kasutamise voib registreeritud kaubamérgi omanik keelata; vt selle kohta 12. novembri
2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, eelkoige punktid 51-54).

21 Vt naiteks 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punktid 23 ja 24).
22 Vt eelkoige 12. juuni 2008. aasta kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 67).

23 Vt 14. mai 2002. aasta kohtuotsus Holterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16 ja 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club
(C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

24 Meenutan, et Euroopa Kohus on segiajamise téendosuse médratlenud nii, ,segiajamine on tdendoline, kui avalikkus voib arvata, et konealused
kaubad voi teenused périnevad samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt”; vt 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus
Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29). Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise toendosust hinnata igakiilgselt, vastavalt
sellele, kuidas asjaomane avalikkus konealuseid tdhiseid ja kaupu voi teenuseid tajub, ning pidades silmas koiki asjakohaseid tegureid, eelkoige
tahiste sarnasuse ning nendega tdhistatud kaupade voi teenuste sarnasuse vastastikust soltuvust (vt teiste hulgas 11. novembri 1997. aasta
kohtuotsus SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punktid 22-24) ja 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon (C-39/97, EU:C:1998:442,
punktid 16-18).

25 Euroopa Kohtu ja Uldkohtu viljakujunenud kohtupraktika kohaselt alates ,valgustheitvast* kohtuotsusest segiajamise tdendosuse alal, milleks on
29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, vt eelkoige punkt 18 kasutamise tulemusena viga eristavate
kaubamairkide ulatusliku kaitse kohta, ning punkt 24 varasema kaubamirgi eristavuse olulisuse kohta, sh kasutamisega omandatud eristavus,
nende asjaolude kaalumisel, mis tulevad segiajamise tdendosuse ildisel hindamisel arvesse).

26 Uks eriti rabav niide kaubamirgi registreerimisega tagatud kaitse laienemisest on seeriakaubamirkide juhtum, millele on kaitse tagatud ainult
siis, kui seeriasse kuuluvad kaubamirgid on turul olemas; vt 23. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 126).
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44. Seega, v.a diguste loppemise tagajdrjed, ei saa tugineda registreeritud kaubamaérgi érilise kasutamise
viisile, et piirata selle kaitse ulatust, mis tuleneb registreeringust, ja veel vihem seda kaitset korvaldada.

45. Direktiivi 2008/95 artikli 5 16ikes 1 nimetatud ainudiguse tekitab nimelt registreerimine. Selle
tahise driline kasutamine, mis on registreeringu esemeks, ei ole selle diguse omandamiseks vajalik ega
tugevda seda. Nagu ma juba eespool mairkisin, aitab see kasutamine ainult registreeritud kaubamargi
omaniku oigusi sdilitada, viltida nende 16ppemist.*

46. Seejuures tuleb rohutada, et kuigi kaubamirgi kasutamine ei ole direktiivi 2008/95 artikli 5
loikega 1 tagatud ainudiguse saamise eeltingimus, on see siiski noutav selleks, et kaubamark taidaks
oma pohilist {ilesannet, milleks see 6igus on selle omanikule antud ja milleks on ,tagada tarbijale voi
loppkasutajale kaubamairgiga tahistatud kauba voi teenuse péritolu, voimaldades tal ilma voimaliku
segiajamiseta eristada seda kaupa voi teenust muud piritolu kaupadest voi teenustest.”® Juba oma
definitsiooni poolest saab seda iilesannet tdita ainult kaubamarki turul kasutades.

47. Ma ei ndustu seega komisjoni viitega, et kaubamirk hakkab oma péritolu tdhistamise pohilist
tilesannet tditma registreerimisega.

48. Moistagi tunnustab odiguskord seda, et taotletav tdhis ,voib“ tdhistada kaubanduses nende kaupade
vOi teenuste péritolu, mille jaoks see registreeriti, ja neist teistsugust péritolu kaupadest voi teenustest
eristada alates registreerimise hetkest. Tegemist on siiski vaid hinnanguga, et tdhis suudab tdita
kaubamairgi pohilist iilesannet. Et niisugune iilesanne oleks toesti tdidetud, tuleb kaubamaérki turul
kasutada ja avalikkus peab sellega kokku puutuma.”

49. Eelnevad kaalutlused viivad mind jéreldusele, et segiajamise toendosuse analiiiisi puhul, mis tuleb
direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 punkti b kohaldamise raames ldbi viia, on varasema kaubamérgi
puhul vaja arvesse votta nii selle kaubamairgi registreeringust tulenevaid abstraktseid asjaolusid kui ka
selle kasutamisega seotud konkreetseid asjaolusid, kusjuures esimesed aitavad teha kindlaks minimaalse
kaitse, mis peab sellel kaubamairgil olema, ja teised voivad viia selle kaitse laiendamiseni.

2. Eelotsuse kiisimuse timbersénastamine

50. Eelnev margitud, tuleb juhtida téhelepanu, et arutelul, kas segiajamise toendosust on vaja
analiiisida abstraktselt voi konkreetselt, on minu meelest tisna vihe tihtsust vastamaks kiisimusele,
mille Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) on esitanud.

51. Pohikohtuasjas késitletav tegevus, mis kujutab endast vididetavalt kaubamaérgidiguste rikkumist,
toimusid ajavahemikul, mil AR kaubamaérgi registreeringu avaldamisest ei olnud veel moddunud viit
aastat ning kaubamirk ei olnud veel seega loppenud.

27 Vt sellega seoses madruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 ja artikli 51 Idike 1 punkti a kohta kohtuotsus Lansforsakringar (punkt 25).

28 Euroopa Kohtu maiératluse kohaselt alates 23. mai 1978. aasta kohtuotsusest Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7); vt
viimasena 12. juuni 2019. aasta kohtuotsus Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 31).

29 Sel pohjusel ongi muide direktiivis 2008/95 ette ndhtud sanktsioon, et digused kaubamirgile 1oppevad, kui selle omanik seda ei kasuta. Rohutan
ka, et Euroopa Liidu kaubamirgidiguses ei ole kategooriat ,kaitsvad kaubamérgid“, mis on olemas moéne liikmesriigi diguskorras, nditeks Itaalias,
ja millesse kuuluvad tdhised, mis ei ole modeldud kasutamiseks kaubanduses, sest need ainult kaitsevad teist tahist, mida kaubanduses
kasutatakse; kaitsemirkide kokkusobimatuse kohta Euroopa Liidu kaubamérgisiisteemiga vt 23. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Il Ponte
Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punktid 42-46).
Kaubamirkide registreerimine kavatsusega neid é&rielus mitte tegelikult kasutada voib &drmuslikul juhul kujutada endast isegi pahauskse
registreerimise juhtumit direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 2 punkti d tdhenduses.
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52. Nagu aga meenutab eelotsusetaotluse esitanud kohus, otsustas Euroopa Kohus kohtuotsuses
Lansforsdakringar — vottes seisukoha médruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 ja artikli 51 loike 1
punkti a tolgendamise kiisimuses, mille sisu on peaaegu identne direktiivi 2008/95 artiklite 10 ja 12
sisuga —, et selle médruse artikli 9 16ike 1 kohaselt saab ELi kaubamargi registreerimisele jargneva viie
aasta jooksul selle kaubamirgi omanik tugineda sellest kaubamirgist tulenevale ainudigusele® koigi
selle kaubamairgi registreeringuga hdlmatud kaupade ja teenuste puhul, ilma et ta peaks téendama
tegelikku kasutamist.

53. Seega on Euroopa Kohus selgelt viljendanud pohimétet — mis on {ihtlustatud kaubamaérgidiguse
raames kohaldatav —, et kaubamairgi registreerimisele jéargneva viie aasta jooksul ja juhul, kui omanik
ei ole seda tegelikult kasutanud, tuleb seda, kas kaubamargidiguste rikkumise hagi raames esinevad
segiajamise tOendosuse esinemise tingimused, ja eelkodige jaljendamises seisneva kaubamairgidiguste
rikkumise hagi raames hinnata abstraktselt, st vottes arvesse ainult kaubamairgi registreeringust
tulenevaid asjaolusid ™.

54. Kohtuotsus Lénsforsdkringar liikkab seega timber eelduse, millest on ldhtutud nii tribunal de
grande instance de Paris’ (Pariisi esimese astme kohus) otsuses kui ka cour d’appel de Paris’ (Pariisi
apellatsioonikohus) otsuses, mille peale AR esitas kassatsioonkaebuse, mida pohikohtuasjas arutatakse
— eeldus, et segiajamise tdoendosust tuleb jdljendamises seisneva kaubamirgidiguste rikkumise hagi
raames seetottu, et see tihendab kaubamirgi pohilise iilesande kahjustamist, alati analiiiisida
konkreetselt **.

55. Sellest jareldub — nagu muide Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) isegi margib —,
et kiisimus, millele see kohus on pdrkunud, ei ole kiisimus, kas pohikohtuasja asjaoludel tuleb
segiajamise tdendosust — tingimust, mis pidi olema tédidetud, et AR saaks esitada pohikohtuasja
kostjate vastu hagi — hinnata abstraktselt voi konkreetselt, vaid sellele eelnev kiisimus, kas AR saab —
isegi pérast seda, kui tema digused oma kaubamirgile tiihistati — esitada pdhikohtuasja kostjate vastu
kaubamargioiguste rikkumise peale hagi tegevuse suhtes, mida viimased tegid viieaastasel perioodil
alates kaubamargi registreerimisest.

56. Kui vastus sellele kiisimusele peaks olema jaatav, tuleb segiajamise tdendosust — tingimust, mis
peab olema tdidetud, et niisuguse tegevus enne oOiguste loppemist kvalifitseeritaks rikkumiseks —
vastavalt kohtuotsusele Lansforsakringar ja kui varasemat kaubamairki ei ole iildse kaubanduses
kasutatud, hinnata abstraktselt, st ainult selle kaubamaérgi registreeringut arvesse vottes.

C. Oiguste loppemine ja éigus esitada kaubamdrgiviguste rikkumise hagi

57. Enne kui analiitisida Cour de cassationi (Prantsusmaa kassatsioonikohus) kiisimust niisugusena,
nagu on tdpsustud kéesoleva ettepaneku punktis 55, tuleb markida, et see vastus ei soltu ei sellest, kas
varasema kaubamirgi pohilist tilesannet on tdesti ja tegelikult kahjustatud, ega sellest, kas selle
kaubamairgi omaniku kahju on tdendatud.

30 Selle artikli sonastus on praktiliselt identne direktiivi 2008/95 artikli 5 1dike 1 sonastusega.
31 See et tdhenda moistagi, et kui kaubamirki kasutati, voetakse seda kasutamist selle hindamise raames arvesse.

32 Meenutan, et nii tribunal de grande instance de Paris’ (Pariisi esimese astme kohus) kui ka cour d’appel de Paris’ (Pariisi apellatsioonikohus)
otsused on kohtuotsusest Lansforsakringar varasemad.
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58. Esiteks, kuigi 18. juuni 2009. aasta kohtuotsuses L’Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 59)
tapsustas Euroopa Kohus — nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus meenutab —, et direktiivi 2008/95
artikli 5 1dike 1 punktiga b tagatud kaitse eeldab ,ohtu kaubamirgi peamisele iilesandele”®, ilmneb
kohtuotsusest Lénsforsakringar, et kaubamairgi registreerimisele jiargneva viie aastase ajavahemiku
puhul tuleb seda ohtu moista nii, et see on oht varasema kasutamata jdetud kaubamaérgi ,,voimalikule
eristusvdimele®, ning seega on korvale jaetud asjaolu, et see kaubamairk ei ole veel avalikkuse teadvusse
joudnud.

59. Teiseks on kiisimus, kas kaubamérgi omanikul on 6igus esitada kaubamaérgidiguste rikkumise peale
hagi, et saada hivitist kahju eest, mida ta vdidetavalt kandis seetottu, et kasutati tdhist, mille puhul
esineb oht, et see aetakse segi kaitstava kaubamairgiga — nagu komisjon oma kirjalikes seisukohtades
oigesti rohutas — eraldiseisev kiisimusest, kas see kasutamine vois konkreetselt pohjustada véidetava
kahju. Teiste sonadega ei anna kahju esinemine tingimata oigust esitada kaubamargidiguste rikkumise
peale hagi, vaid kujutab endast sisulist eeltingimust, et nduda niisuguse hagi raames kahju hiivitamist.

60. Vastamisel Cour de cassationi (Prantsusmaa kassatsioonikohus) kiisimusele tuleb seega tihelepanu
suunata sellelt kahjult, mis pohikohtuasja kostjate véidetavalt rikkumist kujutavate tegevused voisid
pohjustada varasema kaubamairgi {ilesannetele ja selle omaniku huvidele, timber kaubamérgiomaniku
olukorrale kaubamairgidiguste rikkumise hagi esitamise ajal.

61. Eelotsusetaotlusest ilmneb aga, et selle noude esitamise hetkel oli AR oma o6igused oma
kaubamirgile kaotanud *.

62. Pohikohtuasja toimikust ilmneb nimelt, et AR kaebas pohikohtuasja kostjad kohtusse 8. ja 11. juuni
2012. aasta hagiavaldustega. Direktiivi 2008/95 artiklis 10 ette ndhtud viis aastat kaubamargi SAINT
GERMAIN registreerimisest moodus aga omakorda 13. mail 2011.

63. Kuigi tribunal de grande instance de Nanterre (Nanterre’i esimese astme kohus) tiihistas tema
digused alles 28. veebruaril 2013 kohtuotsusega, mis joustus 22. veebruaril 2014, mil cour d’appel de
Versailles (Versailles’ apellatsioonikohus) jdttis selle muutmata, joustus see odiguste loppemine juba
péeval, mil mo6dus nimetatud tdhtaeg.

64. Kui kaubamérgi omanik esitab kas siis ,reprodutseerimises seisneva“ voi ,jdljendamises seisneva®
kaubamairgidiguste rikkumise peale hagi, kasutab ta registreeritud kaubamargist tulenevat ainudigust
takistada kaubanduses tema kaubamaérgiga identse voi sarnase tdhise kasutatamist kaupade jaoks, mis
on identsed voi sarnased nendega, mille jaoks see kaubamairk registreeriti. Nii on see isegi juhul, kui
hagiga noutakse ainult hiivitist kahju eest, mida niisuguse kasutamise tottu kanti, niiteks juhul, kui
etteheidetav tegevus on vahepeal 16ppenud.

65. Oiguste l6ppemine votab registreeritud kaubamirgi omanikult direktiivi 2008/95 artikli 5 16ikega 1
tagatud ainudiguse. Alates oiguste loppemise joustumise kuupidevast ei ole selle diguse kasutamine
seega a priori enam lubatud. Teiste sonadega 16ppeb oigus esitada selle sitte alusel kaubamargidiguste
rikkumise hagi*.

33 Vt selle kohta ka 9. jaanuari 2003. aasta kohtuotsus Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punkt 28) ning 12. juuni 2008. aasta kohtuotsus O2
Holdings ja O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 57).

34 Selles kiisimuses margin, et pohikohtuasja materjalidest ilmneb, et tribunal de grande instance de Paris’s (Pariisi esimese astme kohus) vditis AR
vastupidist. See kohus litkkas tema viite siiski tagasi.

35 Tuleb markida, et diguste 16ppemise korral ei kaotata koiki oigusi registreeringu esemeks olevale téhisele, vaid ainult need, mille annab
registreerimine. Seega tuleb juhtumit, mil 6igused l6ppevad ilma, et kaubamirki oleks kunagi kasutatud, eristada juhtumist, mil kaubamarki
kasutati kaubanduses ja seejarel see kasutamine katkes jirgnevaks viieks aastaks. Sellel teisel juhul ei ole vilistatud, et tarbijad méletavad
kaubamarki isegi pdrast selle aja moéodumist, eelkodige kui kaubamérki kasutati intensiivselt. Niisuguses olukorras voib selle omanik esitada
kaubamargiodiguste rikkumise hagi ka pérast diguste loppemist, kasutades mitte selle registreeringust tulenevaid 6igusi — mis on selleks ajaks
1oppemud —, vaid 6igusi, mis tal voivad olla registreeringu esemeks oleva téhise kasutamise tulemusena.
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66. Kas see kdib ka niisuguste hagide kohta nagu pohikohtuasja hageja hagi, millega noutakse selle
kahju hiivitamist, mida pohjustas registreeritud kaubamérgi omanikule selline kasutamine hetkel, mil
tema oigused sellele kaubamargile ei olnud veel kaotatud?

D. Oigused kaotanud kaubamdrgiomaniku éigus saada hiivitist tegevuse eest, mis kujutab endast
kaubamdirgioiguste rikkumist ja mis toimus enne diguste loppemist

67. Kuigi registreeritud kaubamairgi omanik ei saa pdrast diguste loppemist enam pohimoétteliselt
kasutada ainuoigust, mille see kaubamirk annab, tuleb siiski rohutada, et tegevus, millega rikuti
niisugusest kaubamadrgist tulenevaid 6igusi viie aasta jooksul parast selle registreerimist, ei muutu veel
nende oiguste loppemise tulemusena digusparaseks.

68. Sellest jareldub, et kui riigisisese diguse kohaselt ei ole diguste loppemisel tagasiulatuvat joudu, mis
ulatuks kaubamairgi registreerimise taotluse esitamise voi selle registreerimise kuupédevani — nii et
kaubamargil ei oleks nagu mingit diguslikku toimet olnudki —, voib tegevuste korral, mis toimusid
selle viieaastase ajavahemiku jooksul ja enne oiguste loppemise joustumist, endiselt esitada
kaubamargidiguste rikkumise hagi.

69. Niisuguse hagi esitamise diguse eitamine registreeritud kaubamargi omaniku puhul, kelle digused
16ppesid, tahendaks, et tagantjarele seadustatakse kaubamargidiguste rikkumine, mis toimus hetkel, kui
kaubamark, millest tulenevaid 6igusi rikuti — kéesoleva ettepaneku punktis 58 ndidatud tdhenduses —,
oli veel kaitstud.

70. Niisugune seadustamine ei saa aga minu meelest tuleneda — nagu vididavad sisuliselt pohikohtuasja
kostjad — ainuiiksi asjaolust, et asjaomast kaubamarki ei ole tegelikult kunagi kaubanduses kasutatud.

71. Moistagi on odigused, mis direktiiv 2008/95 registreeritud kaubamairgi omanikule annab, méeldud
selleks, et kaubamirk tdidaks oma pohilist tilesannet, milleks on tdhistada paritolu, ning tdita oma
olulist osa moonutamata konkurentsi siisteemis, mille loomine ja sidilitamine on liidu oiguse
eesmirk*. Samas loogikast lihtudes saab digused — nagu ma eespool mirkisin — siilitada ainult siis,
kui tilesannet, mille tiimiseks need anti, toesti turul tiidetakse.

72. Seega voib ndida pdhjendamatu, voi isegi ebadiglane, kui isik, kes ei ole oma kaubamaérki kunagi
kasutanud, kuid kellele kuulub samas sellest tulenev ainudigus ning kes pealegi ei kasutanud seda
oigust digeaegselt, et takistada talle kuuluvast kaubamirgist tulenevate diguste rikkumist®, voib parast
oiguste kaotamist esitada hagi kaubamairgioiguste rikkujate vastu, et nouda vididetavalt kantud kahju
hiivitamist.

73. Nagu ma aga juba meenutasin, kinnitas Euroopa Kohus siiski kohtuotsuses Lansforsikringar, et
diguste l1oppemist kisitlevad digusnormid annavad omanikule ,armuaja® mille jooksul tal tuleb hakata
oma kaubamairki tegelikult kasutama asuda ning mille jooksul voib ta isegi juhul, kui ta seda iildse
kaubanduses ei kasuta, takistada kolmandate isikute poolt talle kuuluva kaubamirgi kasutamise
ainudiguse rikkumist, ning saada hivitist kahju eest, mida niisugune rikkumine poéhjustas. Asjaolu, et
selle tdhtaja lopuks ei ole omanik ikka veel oma kaubamairki kasutanud, ei muuda pohimotteliselt
midagi selles, et kaubamargidigusi rikkuv tegevus, mis toimus siis, kui see tdhtaeg ei olnud veel
moodunud, on digusvastane *,

36 Vt kaubamirgi iilesande kohta niisuguses siisteemis 25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift
Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 30).

37 Meenutan, et pohikohtuasjas ksitletavad kaubamérgidiguste rikkumised toimusid ajavahemikul 2009. aasta 8. juunist kuni 2011. aasta 13. maini
ning et kaubamirgidiguste rikkumise algusest kuni ARi poolse hagiavalduste esitamiseni (8. ja 11. juunil 2012) kulus kolm aastat.

38 Teistmoodi voiks olla siis, kui oleks tdendatud, et omanik registreeris kaubamirgi kavatsuseta kasutada tdhist eesmirkidel, milleks talle
ainudigus anti, ning seega voib asuda seisukohale, et kaubamark registreeriti pahauskselt direktiivi 2008/95 artikli 3 ldike 2 punkti d tdhenduses
ning seepérast see kaubamirk voidakse kehtetuks tunnistada.
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74. Seega — vilja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi diguse kohaselt on odiguste 1oppemisel
tagasiulatuv joud alates kaubamairgi registreerimise taotluse esitamise voi selle registreerimise
kuupéevast, mis lopetaks digused kaotanud omaniku igasuguse diguse nouda hiivitist tegevuste eest,
mis pandi toime selle armuaja jooksul — ei takista miski sellel omanikul minu arvates esitada
kaubamargidiguste rikkumise hagi noudes, et talle hiivitataks kahju, mida ta kandis védidetava tegevuse
tottu, mille toimumise hetkel rikuti tema ainudigust kaubamargile.

75. Rohutan ka, et ei ole vilistatud — nagu komisjon kohtuistungil markis —, et teatavatel juhtudel
pérssisid kaubamadrgidiguste rikkumised, mis toimusid viie aasta jooksul pédrast kaubamérgi
registreerimist, selle omaniku soovi seda kasutada voi takistasid seda tegelikult kasutada, kujutamata
endast siiski kasutamata jatmise moistlikku pohjendust direktiivi 2008/95 artikli 12 loike 1 tdhenduses,
tanu millele digused ei lope™.

76. Lahendust, mille ma Euroopa Kohtul soovitan valida, ei vddra obiter dictum kohtuotsuse
Lansforsdkringar punktis 28, milles Euroopa Kohus kinnitas, et ,juhul, kui ELi kaubamérgi
registreerimisele jargneva viie aasta moodudes voib [médruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punktist b
tuleneva] ainudiguse ulatust mojutada see, kui rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud
vastuhagi pohjal voi sisulise vastuvdite alusel tuvastatakse, et omanik ei ole selleks hetkeks asunud
oma kaubamirki kasutama kas osa voi koigi selle registreeringuga holmatud kaupade ja teenuste
jaoks®.

77. Kuigi Euroopa Kohus on aga selles kiisimuses selgelt soovinud koiki selle kohtuotsuse pdhjendusi
arvesse vottes tdpsustada, et selle diguse kasutamist piirab voi takistab diguste 16ppemine, tuleb seda
vdidet minu meelest moista viitena kaubamairgidiguse rikkumise hagidele, mille eesmérk on keelata
tegevus, mis toimub pérast seda, kui kaubamirgi registreerimisest on moddas viis aastat®. Ma ei arva
aga, et see voib tihendada, et kaubamirgi omanik, kes kaotas oma oigused kaubamairgile, sest ei
kasutanud seda, ei voi saada — sh kaubamairgidiguste rikkumise hagi esitamisel — hiivitist kahju eest,
mida ta kandis tegevuse tottu, mis toimus enne diguste 16ppemise joustumise kuupéeva.

78. Olen ka arvamusel, et direktiivi 2008/95 asendanud direktiivi 2015/2436*" artiklis 17, mille kohaselt
»lon klaubamérgiomanikul [...] o6igus keelata tdhise kasutamine ainult ulatuses, mil
kaubamérgiomaniku o6igused ei kuulu artikli 19 kohaselt rikkumismenetluse algatamise ajal
tihistamisele, ei ole peetud silmas voimalust nouda - sh péarast oOiguste kaotamist -
kaubamargidiguste rikkumise hagis selle kahju hiivitamist, mida kanti toimepandud rikkumiste tottu
ajal, mil kaubamargil oli veel selle diguslik toime.

79. Lopuks margin, et lahenduse puhul, mille ma soovitan valida, arvestatakse kaalutlusruumiga, mis
on liikmesriikidele jdetud direktiiviga 2008/95 oiguste loppemise tagajargede kindlaksméédramisel ja
eelkoige selle hetke kindlaksmidramisel, millest alates on sellel kaotamisel toime*. Mis puudutab
Prantsuse Oigust, siis nagu ma juba rohutasin, on see toime alates kuupéevast, mil méodub viis aastat
kaubamargi registreeringu avaldamisest.

39 Selles kiisimuses margin, et kahju liikide hulgas, millele AR teise voimalusena tribunal de grande instance de Paris’s (Pariisi esimese astme
kohus) viitas, on pdhikohtuasja kostjate rikkumises seisneva tegevuse ,negatiivsed majanduslikud tagajirjed”, eelkdige selles mottes, et ,kaotati
turuleminemise voimalus” ja ,kaubamirki SAINT GERMAIN ei olnud voimalik kasutada®.

40 Tihistamise tagajérgi on médruse nr 207/2009 artikli 55 loikes 1 kirjeldatud jérgmiselt: ,Tithistamise voi kehtetuks tunnistamise taotluse
esitamise kuupéevast alates ei ole ithenduse kaubamirgil kiesolevas madéruses sitestatud oiguslikku toimet, kuivord omaniku oigused on
tithistatud. Uhe poole taotlusel véib otsuses kindlaks miérata varasema kuupieva, mil ilmnes iiks tithistamise pohjustest.”

41 See direktiiv ei ole pohikohtuasja faktiliste asjaolude suhtes ratione temporis kohaldatav, kuid sellele on Euroopa Kohtus esitatud kirjalikes
seisukohtades ja kohtuistungil siiski viidatud ning eelkoige tegid seda pohikohtuasja kostjad.

42 Vt eelkoige direktiivi 2008/95 pohjendus 6, mille kohaselt ,[peaks lJiikmesriikidele [...] jadma vabadus méidratleda registreerimise teel
omandatava kaubamairgi [...] loppenuks tunnistamise [...] kord. [...] Liikmesriikidele peaks jadma vabadus maéérata kindlaks kaubamérkide
l6ppenuks tunnistamise [...] méju”. Meenutan, et seda liikmesriikidele jaetud kaalutlusruumi ei ole enam ette nahtud direktiivis 2015/2436, mille
artikli 47 loikes 1 on sitestatud, et ,[r]egistreeritud kaubamirgist ei teki kédesolevas direktiivis sitestatud oiguslikke tagajérgi tithistamise
avalduse esitamise kuupievast, kuivord kaubamirgiomaniku éigused on tiihistatud. Uhe poole taotlusel v&ib tithistamise avaldust kisitlevas
otsuses kindlaks méaérata varasema kuupdeva, mil ilmnes tiks tithistamise alustest®.

ECLIL:EU:C:2019:755 13



KoHTUjURIST PITRUZZELLA ETTEPANEK — KoHTUASI C-622/18
COOPER INTERNATIONAL SPIRITS JT

80. Koikide eelnevate kaalutluste pohjal olen arvamusel, et registreeritud kaubamérgi omanik, kes ei ole
seda kunagi kasutanud ja kelle digused sellele kaubamairgile 16ppesid, kui moodus direktiivi 2008/95
artikli 12 16ikes 1 ette ndhtud viieaastane tdhtaeg, voib esitada selle direktiivi artikli 5 1d6ike 1 punkti b
alusel kaubamairgioiguste rikkumise hagi, et saada hiivitist kahju eest, mida ta kandis védidetavalt
seetottu, et kolmas isik kasutas selle viie aasta jooksul ja enne diguste kaotamise joustumise kuupdeva
sarnast tdhist tema kaubamadrgiga identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks.

81. Kui Euroopa Kohus peaks otsustama seda ettepanekut mitte jargida ja peaks joudma jireldusele, et
kaubamaérgiomanikul, kes kaotas oma odigused kaubamairgile, sest ei kasutanud seda tegelikult, ei ole
digust esitada kaubamérgioiguste rikkumise hagi isegi enam mitte juhul, kui selle hagi eesmérk on
saada huvitist kahju eest, mida kanti kaubamairgidigusi rikkuva tegevuse tottu, mis pandi toime viie
aasta jooksul parast selle kaubamairgi registreerimist, teen teise voimalusena ettepaneku noustuda
kédesoleva ettepaneku punktides 66-69 esitatud kaalutlustel, et niisuguse hivitise voib saada hagi
esitamisel muul o6iguslikul alusel kui direktiivi 2008/95 artikli 5 ldige 1, nditeks kolvatu konkurentsi
tuvastamise hagi voi lepinguvilise vastutuse hagi®, kui riigisiseses oOiguses niisuguste
oiguskaitsevahendite kasutamiseks sitestatud tingimused on tédidetud.

82. Niisugused hagid, mille voib esitada isik, kes ei saa tugineda ainudigustele, pohinevad samadel
faktilistel asjaoludel nagu need, millele viidatakse kaubamargidiguste rikkumise hagi pohjendamiseks,
kui need tulenevad siiiilisest tegevusest ™.

83. Kéesoleva ettepaneku punktides 39-49 esitatud pohjustel tuleb isegi sel juhul vastandatud téhiste
segiajamise toendosust, mida eeldatakse kaubamairgidiguste rikkumise ja seega siiiilise kditumise
tuvastamiseks, hinnata lihtudes tiksnes kaubamirgi registreeringust tulenevatest asjaoludest™®.

IV. Ettepanek

84. Koikide eelnevate kaalutluste pohjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Cour de cassatsioni
(Prantsusmaa kassatsioonikohus) eelotsuse kiisimusele jargmiselt:

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi nr 2008/95/EU kaubamirke
kisitlevate liikmesriikide 6&igusaktide iihtlustamise ko™ artikli 5 loike 1 punkti b, artiklit 10 ja
artikli 12 16iget 1 tuleb tdlgendada nii, et registreeritud kaubamérgi omanik, kes ei ole seda kunagi
kasutanud ja kelle digused sellele kaubamargile tunnistati l6ppenuks, kui méodus direktiivi 2008/95
artikli 12 loikes 1 ette ndhtud viieaastane tdhtaeg, voib esitada selle direktiivi artikli 5 1d6ike 1 punkti b
alusel kaubamairgidiguste rikkumise hagi néudes hiivitist kahju eest, mida ta kandis seetéttu, et kolmas
isik kasutas selle viie aasta jooksul ja enne oiguste loppemise kuupdeva sarnast tdhist tema
kaubamairgiga identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks. Niisuguse hagi raames tuleb
vastandatud téhiste segiajamise tdendosust, mida eeldatakse rikkumise tuvastamiseks, hinnata ldhtudes
tiksnes kaubamairgi registreeringust tulenevatest asjaoludest.

43 Niisugused hagid pohinevad samadel faktilistel asjaoludel nagu need, millele viidatakse kaubamairgidiguste rikkumise hagi pohjendamiseks.

44 Mirgin, et selle kahju hiivitamist, millele AR viitab teise vdimalusena ja mida on mainitud kdesoleva ettepaneku punktis 39, ning selle kahju
hiivitamist, millele ta viitab samuti teise voimalusena ja milleks on ,nende investeeringute kaotus, mis [...] kaubamirgiks tehti“, voib nouda
kolvatu konkurentsi tuvastamise hagi voi lepinguvilise vastutuse hagi raames.

45 Juhin tahelepanu, et isegi selle lahenduse puhul siiliks liikmesriikidele direktiiviga 2008/95 jéetud kaalutlusruum. Ainult juhul, kui riigisisese
oiguse kohaselt ei ole diguste kaotusel tagasiulatuvat joudu alates kaubamirgi registreerimise taotluse esitamise voi selle registreerimise
kuupéevast, on kaotatud kaubamirgi omanikul véimalus esitada hagi muudel alustel kui tema ainudigus kaubamirgile, et saavutada selle kahju
hiivitamine, mida ta kandis tegevuse tottu, mis pandi toime hetkel, mil tal oli veel ainudigus kaubamdrgile.
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