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EUROOPA KOHTU OTSUS (kiimnes koda)

2. juuni 2022 *

Eelotsusetaotlus — Oigusaktide {thtlustamine — Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU —
Artikkel 5 — Kaubamargist tulenevad digused — Artikli 6 16ige 2 — Kaubamaérgi moju
piirangud — Kaubamaérgiomanikul puuduv voimalus keelata kolmandal isikul kasutada

kaubandustegevuse kiigus kohaliku ulatusega varasemat digust — Tingimused — Maiste
svarasem 0igus“ — Arinimi — Varasema kaubamairgi omanik, kellele kuulub veelgi varasem
oigus — Asjakohasus
Kohtuasjas C-112/21,
mille ese on ELTL artikli 267 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaade korgeim kohus)
19. veebruari 2021. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse
25. veebruaril 2021, menetluses
X BV
versus
Classic Coach Company vof,
Y,
Z,
EUROOPA KOHUS (kiimnes koda),
koosseisus: koja president I. Jarukaitis, kohtunikud M. Ilesi¢ (ettekandja) ja D. Gratsias,
kohtujurist: G. Pitruzzella,
kohtusekretar: A. Calot Escobar,
arvestades kirjalikku menetlust,
arvestades seisukohti, mille esitasid:

— X BV, esindaja: advokaat F. I. van Dorsser,

— Classic Coach Company vof, Y ja Z, esindaja: advokaat M. G. Jansen,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

ET
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— Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,
— Euroopa Komisjon, esindajad: E. Gippini Fournier ja P.-J. Loewenthal, hiljem P.-]. Loewenthal,

arvestades pdrast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi
ettepanekuta,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kasitleb Euroopa Parlamendi ja noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi
2008/95/EU kaubamirke kasitlevate liikmesriikide oigusaktide tihtlustamise kohta (ELT 2008,
L 299, 1k 25) artikli 6 1oike 2 tolgendamist.

Eelotsusetaotlus esitati iihelt poolt bussiettevotia X BV ja teiselt poolt samuti bussiettevotja
Classic Coach Company vof (edaspidi ,Classic Coach®) ning kahe fiiiisilise isiku Y ja Z vahelises
vaidluses selle iile, et teised pooled on viidetavalt rikkunud X-le kuuluvat Beneluxi kaubamarki.

Oiguslik raamistik
Rahvusvaheline digus

Pariisi konventsioon

Pariisis 20. martsil 1883. aastal allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis labi vaadatud
ning 28. septembril 1979 muudetud té6stusomandi kaitse konventsiooni (United Nations Treaty
Series, 828. kd, nr 11851, 1k 305; edaspidi ,Pariisi konventsioon®) artikli 1 16ikes 2 on sdtestatud:

»Lo00stusomandi kaitse objektideks on patendid, kasulikud mudelid, to6stusndidised
(toostusdisainlahendused), kaubamirgid, teenuse kaubamirgid, firmanimetused voi kohanimede
paritolule viitavad tdhised ning kélvatu konkurentsi tokestamine.”

Pariisi konventsiooni artiklis 8 on ette nahtud:

yFirmanimetust kaitstakse koigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta voi
firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamairgi koosseisu voi mitte.”

TRIPS-leping

Intellektuaalomandi o6iguste kaubandusaspektide leping (edaspidi ,TRIPS-leping“), mis on
esitatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisas 1 C, kirjutati alla Marrakechis
15. aprillil 1994 ning kiideti heaks ndukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EU, mis
kisitleb Euroopa Uhenduse nimel sdlmitavaid tema pidevusse kuuluvaid kiisimusi puudutavaid
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusladbirdikimiste Uruguay voorus
(1986-1994) (EUT 1994, L 336, Ik 1; ELT eriviljaanne 11/21, 1k 80).
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TRIPS-lepingu artikli 1 , Kohustuste iseloom ja ulatus” 16ikes 2 on ette néhtud:

»Kdesolevas lepingus moistetakse termini ,intellektuaalomand” all koiki intellektuaalomandi
kategooriaid, mida kasitletakse II jao osades 1-7."

Konealuse lepingu artikli 2 ,Intellektuaalomandi konventsioonid” 16ikes 1 on mérgitud:

»Kéesoleva lepingu II, III ja IV jaosse puutuvas peavad liikmed kinni Pariisi konventsiooni [...]
artiklitest 1-12 ja 19.”

Selle lepingu artikli 16 ,Antavad digused” 16ikes 1 on margitud:

»Registreeritud kaubamaérgi omanikul on ainudigus takistada kolmandaid isikuid, kellel puudub tema
nousolek, kasutamast kaubanduses identseid voi sarnaseid miarke kaupade voi teenuste puhul, mis on
identsed voi sarnased nendega, mille jaoks antud kaubamaérk on registreeritud, kui selline kasutamine
pohjustaks toendoliselt segiajamise. Kui identsete kaupade voi teenuste puhul kasutatakse identseid
mirke, on tdendoline segiajamine eeldatav. Eespool kirjeldatud oigused ei tohi kahjustada tihtki
varem kehtivat digust ega mojutada liikmete voimalust teha digused kittesaadavaks kasutuse alusel.”

Liidu éigus
Direktiivi 2008/95 pohjenduses 5 oli tapsustatud:

»Kéesolev direktiiv ei tohiks votta édra liikmesriikide 6igust jatkuvalt kaitsta kasutamise kdigus
omandatud kaubamairke, vaid peaks neid arvesse votma ainult nende ja registreerimise teel
omandatud kaubamairkide vahelise suhte puhul.”

Selle direktiivi artiklis 1 ,Reguleerimisala“ oli ette ndhtud:

»Kéesoleva direktiivi sdtteid kohaldatakse kdigi kaupade ja teenustega seotud kaubamairkide suhtes,
mis on liikmesriigis registreeritud iiksikkaubamairgina, kollektiivkaubamargina voi garantiiméirgina
voi tdendusmaérgina voi mille registreerimiseks on esitatud avaldus, ning kéigi kaubamaérkide suhtes,
mis on registreeritud vO6i mille registreerimiseks on esitatud avaldus Beneluxi
intellektuaalomandibiiroos voi mille rahvusvaheline registreerimine kehtib liikmesriigis.”

Selle direktiivi artikli 4 , Kaubamargi registreerimisest keeldumise voi selle tithiseks tunnistamise
tdiendavad pohjused, mis on seotud varasemate digustega vastuollu sattumisega“ 16ikes 4 oli ette
nahtud:

»1ga liikkmesriik voib sédtestada, et kaubamarki ei registreerita voi kui see on registreeritud, siis voib
selle tithiseks tunnistada, kui ja kuivord:

[...]

b) oigused registreerimata kaubamaérgile voi muule kaubandustegevuses kasutatavale tdhisele
omandati enne hilisema kaubamairgi registreerimise taotluse esitamise kuupéeva vai hilisema
kaubamairgi registreerimise taotluse prioriteetsust kisitleva noude esitamise kuupédeva ja
konealune registreerimata kaubamérk véi muu téhis annab selle omanikule diguse keelata
hilisema kaubamairgi kasutamine;
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c) kaubamairgi kasutamise voib keelata muu varasema diguse tottu kui loikes 2 ja kdesoleva loike
punktis b osutatud digus, milleks on eelkoige:
i) oigus nimele;
ii) oigus isikuportreele;
iii) autoridigus;
iv) toostusomandidigus;

[...]“
Sama direktiivi artiklis 5 ,Kaubamaérgiga antavad 6igused” oli satestatud:

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

a) koiki kaubamargiga identseid tdhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed nendega,
mille jaoks kaubamark on registreeritud;

b) koiki tahiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamairgiga 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 tahise vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikmesriik sédtestada, et omanikul on 6igus takistada koiki kolmandaid
isikuid tema ndusolekuta kasutamast kaubandustegevuse kiigus mis tahes téhist, mis on identne
voi sarnane kaubamairgiga, mis on vilja antud kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased
nende kaupade voi teenustega, mille jaoks konealune kaubamairk on registreeritud, ja juhul kui
selle tdhise pdhjuseta kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristatavust voi mainet.

3. Loigete 1 ja 2 alusel voib muu hulgas keelata jairgmised toimingud:
a) tdhise kandmine kaupadele voi nende pakendile;

b) konealuse tdhisega kaupade pakkumine, turuleviimine voi ladustamine nimetatud otstarbel voi
konealuse tdhisega teenuste pakkumine voi osutamine;

c) kaupade importimine ja eksportimine konealuse tdhise all;
d) tdhise kasutamine dridokumentidel voi reklaamides.

[...]

5. Loigete 1 kuni 4 kohaldamine ei mdjuta tihegi liilkmesriigi satteid, mis kasitlevad kaitset tdhise
kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks, kui konealuse téhise
pohjendamatu kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks kaubamairgi eristatavust voi
mainet.”
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Direktiivi 2008/95 artiklis 6 ,Kaubamérgi moéju piirangud” oli sdtestatud:

»1. Kaubamirk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kaigus:

a) oma nime ja aadressi;

[...]

2. ,Kaubamirk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kiigus varasemat digust, mis kehtib ainult konkreetses paikkonnas, kui seda
oigust tunnustatakse konealuse liikmesriigi digusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda
tunnustatakse.”

Konealuse direktiivi artiklis 9 ,Noustumisest tulenevad piirangud” oli sétestatud:

»1. Kui [...] on varasema kaubamirgi omanik liikmesriigis viie jarjestikuse aasta jooksul
noustunud konealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamargi kasutamisega ja olnud
teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal digust varasema kaubamérgi pohjal taotleda hilisema
kaubamargi tithiseks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamaérgi kasutamist kaupade voi
teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamairki on kasutatud, kui hilisema kaubamairgi
registreerimist ei taotletud pahauskselt.

2. Iga liikmesriik voib kehtestada sétted, mille kohaselt 16iget 1 kohaldatakse [...] artikli 4 1oike 4
punktis b vai c osutatud muu varasema 6iguse omaniku suhtes.

3. Loigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel ei ole hilisema registreeritud kaubamérgi omanikul 6igust
vaidlustada varasema diguse kasutamist ka siis, kui seda digust ei saa enam kasutada hilisema
kaubamargi vastu.”

Direktiiv 2008/95 tunnistati kehtetuks ja asendati alates 15. jaanuarist 2019 Euroopa Parlamendi ja
noukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamirke kasitlevate
liilkmesriikide digusaktide ihtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1). Direktiivi 2008/95 artikli 6
loikes 2 sdtestatu, sisuliselt iiksnes redaktsiooniliste muudatustega, sisaldub niitid direktiivi
2015/2436 artikli 14 loikes 3. Vottes arvesse pohikohtuasja asjaolusid, tuleb kéesolevat
eelotsusetaotlust siiski analtiiisida direktiivi 2008/95 alusel.

Beneluxi konventsioon

Belgia Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Madalmaade Kuningriigi poolt Haagis
25. veebruaril 2005 allkirjastatud ja 1. septembril 2006 joustunud Beneluxi intellektuaalomandi
konventsiooni (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,Beneluxi konventsioon®)
artikli 2.20 ,,Kaitse ulatus® 16ikes 1 on sdtestatud:

»Registreeritud kaubamark annab selle omanikule selle kasutamise ainudiguse. Ilma et see piiraks
tildkohaldatavate oigusnormide véimalikku kohaldamist tsiviilvastutust puudutavates asjades,
annab kaubamairgi kasutamise ainudigus kaubamairgi omanikule o6iguse keelata koikidel
kolmandatel isikutel ilma tema ndusolekuta:

[...]

ECLI:EU:C:2022:428 5
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b) kasutada kaubandustegevuse kdigus tdhist, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamargiga
ning selle tahise ja kaubamargiga téhistatud kaupade ja teenuste identsuse voi sarnasuse tottu
on tdendoline, et iildsus voib need omavahel segi ajada, sealhulgas seostada omavahel
kaubamirki ja téhist;

[...]

d) kasutada tdhist muul eesmargil kui kaupade voi teenuste eristamiseks, juhul kui seda téhist
ilma tungiva pohjuseta kasutades kasutataks dra kaubamirgi eristusvoimet voi mainet voi
kahjustataks seda.”

Beneluxi konventsiooni artikli 2.23 ,, Ainudiguse piirang” 16ikes 2 on sétestatud:

»Ainuodigusest kaubamadrgile ei tulene oigust esitada vastuviiteid sarnase tdhise kaubandustegevuse
kaigus kasutamisele, kui see tdhis on kaitstud varasema, mone Beneluxi riigi 6igusnormide kohaselt
tunnustatud ja ainult vastaval territooriumil kehtiva 6igusega.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Ajavahemikul 1968-1977 olid kaks venda osanikud Amersfoortis (Madalmaad) asutatud
tdisithingus, mis tegeles reisijate bussidega vedamisega nime Reis- en Touringcarbedrijf
Amersfoort’s Bloei all. Kuni 1971. aastani oli bussreisijatele juhuveoteenust osutanud nende isa,
kes oli samal tegevusalal tegutsenud alates 1935. aastast.

Uks vendadest (edaspidi ,esimene vend*) asutas 1975. aastal driithingu X, mis kasutas alates 1975.
voi 1978. aastast kahte drinime, millest {iks vastas osaliselt vendade perekonnanimele.

Parast esimese venna lahkumist 1968. aastal asutatud ariithingust, jatkas teine vend 1977. aastal
selle driithingu tegevust piiratud vastutusega ériithingu vormis koos oma abikaasaga, kes oli
kaasosanik, kasutades endiselt sama drinime kui 1968. aastal asutatud aritihingul.

Teine vend asutas 1991. aastal maksustamisega seotud pohjustel koos oma abikaasaga samuti
tdistthingu. Kaks driithingut, mis kuulusid teisele vennale ja tema abikaasale, eksisteerisid koos ja
molemad kasutasid oma busside tdhistamiseks nime, mis vastas teise venna nimele.

Parast teise venna surma jitkasid 1995. aastal tema dritegevust tema kaks poega, Y ja Z, kes
asutasid sel eesmargil dritihingu Classic Coach, mille asukoht on samuti Madalmaades. Juba mitu
aastat on Classic Coachi busside tagakiiljel olnud margistus, mis sisaldab muu hulgas teise venna
nime, tdpsemalt tema eesnime algustéhte ja sellele jargnevat perekonnanime.

Lisaks sellele kuulub X-le Beneluxi sonamaérk, mis registreeriti 15. jaanuaril 2008 muu hulgas
teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (kaupade ja teenuste
rahvusvahelise klassifikatsiooni kohta kaubamaérkide registreerimiseks) (muudetud ja muudetud
kujul) klassi 39, sealhulgas bussiettevotte osutatavate teenuste jaoks. See kaubamirk on esimese
ja teise venna iihine perekonnanimi.

Nendel asjaoludel esitas X hagi rechtbank Den Haagile (Haagi esimese astme kohus, Madalmaad),

milles esitas muu hulgas noude, et pohikohtuasja kostjaid kohustataks alatiseks lopetama tema
Beneluxi sonamargist ja tema drinimedest tulenevate diguste rikkumine.
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X pohjendas oma hagi asjaoluga, et pohikohtuasja kostjad on teise venna nimele vastava téhise
kasutamisega rikkunud tema kaubamairgidigusi Beneluxi konventsiooni artikli 2.20 ldike 1
punktide b ja d tdhenduses ning tema kaubamairgidigusi drinimeseaduse (Handelsnaamwet)
artikli 5 tahenduses.

Pohikohtuasja kostjad vaidlevad rikkumise viitele vastu, tuginedes eelkdige Beneluxi
konventsiooni artikli 2.23 loikele 2, millega on sisuliselt iile voetud noukogu 21. detsembri
1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide
{ihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, lk 1; ELT erivéljaanne 17/01, 1k 92) artikli 6 ldige 2, mis
vastab direktiivi 2008/95 artikli 6 16ikele 2. Samuti ei ndustu pohikohtuasja kostjad viitega, et
arinime on rikutud; seejuures tuginevad nad eeskdtt pohimottele, et ndustumise tagajérjel
minetatakse digused.

Rechtbank Den Haagi (Haagi esimese astme kohus) 10. mai 2017. aasta otsusega rahuldati X-i
hagi, kuid 12. veebruari 2019. aasta otsusega tithistas Gerechtshof Den Haag (Haagi
apellatsioonikohus, Madalmaad) selle otsuse ja jéttis X-i hagi rahuldamata.

Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaade korgeim kohus), kes menetleb X-i kassatsioonkaebust
apellatsiooniastme kohtuotsuse peale, mirgib, et ta ei ole kindel, millisel juhul tuleb tunnustada
»varasema oiguse” olemasolu direktiivi 2008/95 artikli 6 1oike 2 tdhenduses.

Selle kohtu arvates on eelkdige moeldav, et varasema diguse olemasolu tunnustamiseks on vaja, et
selle diguse alusel saaks vastavalt kohaldatavatele riigisisestele digusnormidele keelata kaubamargi
omanikul kaubamarki kasutada. Selle sétte tekkeloost ndhtub nimelt, et 16ppkokkuvéttes ei voetud
vastu esialgset eelndu sonastuses, mis laiendas sdtte kohaldamisala kohaliku ulatusega
varasematele digustele, millele ei saa enam tugineda hiljem registreeritud kaubamargi vastu.

Lisaks on selle kohtu arvates samuti moeldav, et kolmanda isiku varasema o6iguse olemasolu
tunnustamiseks on oluline teada, kas kaubamiargiomanikule kuulub asjaomase liikmesriigi 6iguse
alusel tunnustatud veelgi varasem 6igus kaubamaérgina registreeritud tdhisele ja kas juhul, kui see
on nii, saab selle veelgi varasema oiguse alusel keelata kolmandal isikul véidetavat varasemat
oigust kasutada.

Kéesoleval juhul otsustas Gerechtshof Den Haag (Haagi apellatsioonikohus), et X-i, kes on
Beneluxi kaubamargi omanik, digused édrinimele on veelgi varasemad kui pohikohtuasja kostjate
oigused kaubamairgina registreeritud tdhisele. Siiski leidis apellatsioonikohus, et X on néustumise
tottu minetanud oiguse keelata — drinimega seotud varasematele oOigustele tuginedes —
pohikohtuasja kostjatel teise venna nimele vastava drinime kasutamine. Seega oli X olukorras,
kus tal puudus voimalus keelata — tuginedes talle kuuluvatele veelgi varasematele digustele sellele
drinimele — pohikohtuasja kostjatel kasutada seda édrinime.

Selle apellatsioonikohtu hinnangu vastu suunatud kassatsioonkaebuse 6igusliku pohjenduse
analiitis soltub direktiivi 2008/95 artikli 6 16ikes 2 oleva moiste ,,varasem 6igus” ulatusest. Seoses
sellega tdpsustab Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaade korgeim kohus), et lahtuda tuleb
eeldusest, et koik pohikohtuasjas kisitletavad drinimed on Madalmaades tunnustatud digused
nimetatud artikli 6 16ike 2 tdhenduses.
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Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaade korgeim kohus) menetluse
peatada ja esitada Euroopa Kohtule jairgmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas kolmanda isiku ,varasema oiguse” — direktiivi [2008/95] artikli 6 loike 2 tdhenduses —
olemasolu tuvastamiseks
a) piisab, et see kolmas isik kasutas vastava liikmesriigi digusaktides tunnustatud oigust
kaubandustegevuse kdigus enne kaubamairgi registreerimist, voi
b) peab sellel kolmandal isikul vastavate liikmesriigi digusaktide kohaselt olema nimetatud
varasema diguse alusel digus keelata kaubamargiomanikul kaubamaérgi kasutamine?

2. Kas esimesele kiisimusele vastamisel on lisaks tdhtsust sellel, kas kaubamirgiomanikul on
veelgi varasem (vastava liikmesriigi 6igusaktide kohaselt tunnustatud) 6igus kaubamargina
registreeritud téhisele, ning kui see on nii, siis kas on tdhtis, kas kaubamérgi omanik voib
keelata kolmandal isikul védidetava ,varasema oiguse” kasutamise selle veelgi varasema
tunnustatud 6iguse alusel?”

Eelotsuse kitsimuste analitiis

Esimene kiisimus

Oma esimeses kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitust, kas
direktiivi 2008/95 artikli 6 16iget 2 tuleb tdlgendada nii, et selle sitte tihenduses varasema oiguse
olemasolu tuvastamiseks on vaja, et selle diguse omanik saaks keelata hilisema kaubamairgi
omanikul selle kaubamairgi kasutamise.

Nagu eelotsusetaotlusest nahtub, puudutab pohikohtuasja vaidlus vastuolu mitme sellise identse
vOi sarnase drinime vahel, mis on koik riigisiseste digusnormide alusel tunnustatud ja millest tihe
on hiljem kaubamairgina registreerinud selle omanik. Eelotsusetaotluses on esile toodud, et
ndustumisest tuleneva oiguste piirangu tottu ei saa samas registreeritud kaubamirgi omanik
kohaldatava riigisisese Oiguse alusel enam enda kasutatavale veelgi varasemale &drinimele
tuginedes esitada vastuvaiteid kolmanda isiku poolt identse voi sarnase drinime kasutamisele.

Sellega seoses tuleb meelde tuletada, et maistet ,varasem oigus” direktiivi 2008/95 artikli 6 loike 2
tdhenduses tuleb tolgendada lahtudes rahvusvahelise diguse tekstides sisalduvatest samavaarsetest
moistetest ning viisil, et see moiste jadks nendega kooskolla, vottes iihtlasi arvesse nende moistete
konteksti ja intellektuaalomandi valdkonna asjakohaste lepinguklauslite eesmérki (vt analoogia
alusel 2. aprilli 2020. aasta kohtuotsus Stim ja SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, punkt 29 ja seal
viidatud kohtupraktika).

Euroopa Kohtu praktikast ndhtub, et drinimi on selline digus, mis on hélmatud TRIPS-lepingu
artikli 1 loike 2 tdhenduses mdistega ,intellektuaalomand®. Lisaks sellele tuleneb selle lepingu
artikli 2 loikest 1, et arinimede kaitse, mis on konkreetselt satestatud Pariisi konventsiooni
artiklis 8, on sonaselgelt nimetatud lepingu osa. Arinimede kaitse on seega TRIPS-lepingu
kohaselt WTO liikmetele siduv (16. novembri 2004. aasta kohtuotsus Anheuser-Busch,
C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 91).

Lisaks peab TRIPS-lepingu artikli 16 l6ike 1 viimase lause kohaselt tegemist olema olemasoleva

varasema oOigusega, kusjuures sona ,olemasolev” tdhendab, et asjaomane 6igus peab kuuluma
TRIPS-lepingu ajalisse kohaldamisalasse ja olema endiselt kaitstud ajal, mil selle diguse omanik
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sellele tugineb oma vastuvdidetes noutele, mille on esitanud selle kaubamérgi omanik, millega see
oigus viidetavalt vastuolus on (vt selle kohta 16. novembri 2004. aasta kohtuotsus
Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 94).

Pealegi on nii, et kuigi Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt tuleb tagada &drinime kaitse, ilma et
kaitse tingimusena saaks ette niha drinime registreerimise nduet, ei ole TRIPS-lepingu artikli 16
ldikega 1 ega Pariisi konventsiooni artikliga 8 pohimétteliselt vilistatud seda, et riigisisese diguse
alusel soltub drinime olemasolu selle minimaalse kasutamise voi minimaalse tuntuse tingimustest
(vt selle kohta 16. novembri 2004. aasta kohtuotsus Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717,
punktid 96 ja 97).

Mis puudutab moistet ,varasem®, siis tihendab see, et asjaomase diguse alus peab ajaliselt eelnema
selle kaubamirgi omandamisele, millega asjaomane 6igus viidetavalt vastuolus on. Tegelikult on
tegemist varasema ainudiguse esimuse pohimotte véljendusega, mis on kaubamaérgidiguse ja
tildiselt kogu toostusomandi diguse iiks alus (vt selle kohta 16. novembri 2004. aasta kohtuotsus
Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 98).

Lisaks holmab direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 4 punkti ¢ kohaselt moiste ,varasem oigus® ka
toostusomandidigust, mis ongi iiks intellektuaalomandi liik. Pariisi konventsiooni artikli 1
16ikest 2 tuleneb, et drinimi kujutab endast toostusomandidigust.

Selles kontekstis tuleb markida, et kuigi direktiivi 2008/95 artikli 4 loike 4 punkti c eesmirk —
kaubamargi registreeringu vaidlustamise voi registreeritud kaubamairgi kehtetuks tunnistamise
taotlemise voimaluse loomine varasema diguse omaniku kasuks — on pohiosas erinev direktiivi
2008/95 artikli 6 loikes 2 osutatud eesmirgist, peab neis molemas sittes kasutatud moistel
»varasem 0igus“ olema ikkagi sama tdhendus, kuna kéesoleval juhul ei ole liidu seadusandja
vdljendanud teistsugust kavatsust (vt analoogia alusel 4. oktoobri 2011. aasta kohtuotsus Football
Association Premier League jt, C-403/08 ja C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 188).

Seega voib drinimi kujutada endast varasemat digust seoses direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 2
kohaldamisega.

Direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 2 kohaldamise tingimuste osas tuleb kdigepealt korrata, et sellise
liildu 6igusnormi sdnastust, mis ei viita sonaselgelt liilkmesriikide digusele digusnormi tahenduse ja
kohaldamisala kindlaksméaramiseks, tuleb tavaliselt tdlgendada autonoomselt ja iihetaoliselt kogu
Euroopa Liidus, soltumata liikmesriikides kasutatavatest méaratlustest ja vottes arvesse konealuse
digusnormi sonastust, selle konteksti ja ning selle digusaktiga taotletavaid eesmairke, mille osa séte
on (vt selle kohta 30. novembri 2021. aasta kohtuotsus LR Generalprokurattara, C-3/20,
EU:C:2021:969, punkt 79 ja seal viidatud kohtupraktika).

Seoses direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 2 sdnastusega tuleb markida, et lisaks tingimustele, mis
esiteks puudutavad sellise diguse kasutamist kaubandustegevuse kiigus, teiseks nouet, et see
oigus oleks varasem, kolmandaks nouet, et see 6igus peab olema kohaliku ulatusega ja neljandaks
nouet, et see digus peab olema tunnustatud asjaomase liikmesriigi 6igusnormide alusel, ei née see
sdte mingil moel ette, et kolmandal isikul peab tingimata olema 6igus keelata selle kaubamargi
kasutamine, kui ta peaks soovima sellele digusele tugineda hilisema kaubamirgi omaniku vastu.

Sellist tolgendust toetab pealegi konealuse sitte kontekst ja direktiivi 2008/95 tildine iilesehitus.

Nimelt voib liikmesriik konealuse direktiivi artikli 4 16ike 4 punktide b ja c kohaselt ette néha, et
kaubamairgi registreerimisest keeldutakse voi kui kaubamirk on registreeritud, voidakse see
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kehtetuks tunnistada, eelkodige esiteks juhul ja niivord, kui digused kaubanduses kasutatavale
tdhisele on omandatud enne hilisema kaubamairgi registreerimistaotluse esitamise kuupéeva voi
— olukorrast soltuvalt — enne hilisema kaubamairgi registreerimistaotluse toetuseks esitatud
prioriteedi kuupéeva ning see tdhis annab selle omanikule 6iguse keelata hilisema kaubamargi
kasutamine, ja teiseks juhul ja niivord, kui kaubamairgi kasutamise voib keelata varasema oiguse,
niiteks toostusomandidiguse alusel.

Erinevalt direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 4 punktides b ja c sétestatud keeldumis- voi kehtetuks
tunnistamise pohjustest, mis puudutavad vastuolu varasemate digustega ja mille eesméark on kas
takistada kaubamairgi registreerimist voi saavutada selle kehtetuks tunnistamine, néeb selle
direktiivi artikli 6 1oige 2 ette iiksnes registreeritud kaubamairgist tulenevate diguste piiramise
sellistena, nagu need digused on sitestatud selle direktiivi artiklis 5.

Lisaks peavad varasemad digused direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 2 tdhenduses olema iiksnes
kohaliku ulatusega, mis tdhendab, et geograafiliselt voetuna ei voi need digused kehtida sama
suurel territooriumil kui registreeritud kaubamairk, mis tavaliselt kehtib kogu territooriumil,
mille jaoks see on registreeritud.

Selline ldhenemisviis, mille kohaselt kehtivad registreeritud kaubamairgist tulenevate odiguste
piiramise suhtes leebemad tingimused kui need, mis peavad olema tdidetud kaubamairgi
registreerimise takistamiseks voi kehtetuks tunnistamiseks, on samuti kooskélas direktiivi
2008/95 eesmairgiga iildiselt tasakaalustada iihelt poolt kaubamérgi omaniku huvi kaitsta
kaubamairgi peamist iilesannet ja teiselt poolt teiste ettevotjate huvi, et nende késutuses oleksid
nende toodete ja teenuste tdhistamiseks sobivad téhised (vt selle kohta 22. septembri 2011. aasta
kohtuotsus Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 34 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Seda tolgendust ei sea kahtluse alla konealuse satte tekkelugu, kuigi liidu oigusakti tekkelugu voib
ilmsiks tuua selle tolgendamise seisukohalt olulisi iiksikasju (vt selle kohta 13. jaanuari 2022. aasta
kohtuotsus Saksamaa jt vs. komisjon, C-177/19 P-C-179/19 P, EU:C:2022:10, punkt 82).
Kéaesoleval juhul tuleb maérkida, et kui voeti vastu direktiiv 89/104, mis hiljem kodifitseeriti
direktiiviga 2008/95, ei kehtestatud direktiivi artikli 6 loike 2 praegust teksti tdies ulatuses
sellisena, nagu pakkus vilja Itaalia delegatsioon Euroopa Liidu Noukogule. Konealuse
delegatsiooni ettepaneku kohaselt oleks kaubamargi moju piirang olnud kohaldatav ,isegi siis, kui
sellele [varasemale] oigusele ei saa enam tugineda hilisema registreeritud kaubamargi
vaidlustamisel®.

Sellest ei saa siiski jareldada, et liidu seadusandja soovis piirata direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 2
kohaldamisala iiksnes selliste varasemate digustega, mis vdimaldavad nende omanikul keelata
hilisema kaubamargi kasutamise. Nimelt votaks selline tingimus konealuselt sittelt kogu kasuliku
moju, kuna see vordsustaks konealuse sétte kohaldamise tingimused selle direktiivi artikli 4 16ike 4
punktides b ja c sitestatud tdiendavate keeldumis- voi kehtetuks tunnistamise pohjuste
kohaldamise tingimustega.

Seetottu piisab direktiivi 2008/95 artikli 6 loike 2 kohaselt selleks, et varasemat kohaliku ulatusega
oigust saaks hilisema kaubamairgi omaniku suhtes joustada, pohimotteliselt, et seda kohaliku
ulatusega varasemat digust, nditeks drinime, tunnustakse asjaomase liikmesriigi diguse alusel ja
seda kasutatakse kaubandustegevuses.

10 ECLL:EU:C:2022:428
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Riigisisesed digusnormid, milles tuleneb noue, et varasem digus peab selle omanikule andma
oiguse keelata hiljem registreeritud kaubamairgi kohaliku kasutamise, laheksid kaugemale
direktiivi 2008/95 artiklis 6 sdtestatud noduetest, kuna see site koostoimes kdnealuse direktiivi
artiklitega 5 ja 7 htlustab téielikult kaubamairgist tulenevaid oigusi kasitlevad eeskirjad ja
madratleb seega kaubamirgiomanike digused liidus (vt selle kohta 22. septembri 2011. aasta
kohtuotsus Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 32 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Samuti tuleb meeles pidada, et kahe identset kaupa tdhistava identse téhise ja pikaaegne heauskne
ja samaaegne kasutamine ei kahjusta tegelikult ega tdendoliselt kaubamargi peamist iilesannet,
milleks on tarbijatele kaupade voi teenuste péritolu tagamine. Sellegipoolest voib nende tdhiste
mis tahes tulevast pahauskset kasutamist vajaduse korral hinnata kolvatu konkurentsi eeskirjade
alusel (vt analoogia alusel 22. septembri 2011.aasta kohtuotsus Budéjovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, punktid 82 ja 83).

Koiki eespool esitatud kaalutlusi arvesse vottes tuleb esimesele kiisimusele vastata, et direktiivi
2008/95 artikli 6 loiget 2 tuleb tolgendada nii, et selle sdtte tihenduses varasema oiguse
olemasolu tuvastamiseks ei ole vaja, et selle diguse omanik saaks keelata hilisema kaubamaérgi
omanikul selle kaubamairgi kasutamise.

Teine kiisimus

Teise kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95
artikli 6 16iget 2 tuleb tolgendada nii, et kolmanda isiku varasemat digust selle sitte tihenduses
voib tunnustada olukorras, kus hilisema kaubamérgi omanikul on kaubamairgina registreeritud
tahisest tulenev, asjaomase liikmesriigi diguse alusel tunnustatud veelgi varasem o6igus ja kas
juhul, kui see on nii, voib selle sétte tahenduses varasema oiguse olemasolu moéjutada asjaolu, et
asjaomase liikmesriigi 6igusnormide kohaselt ei saa kaubamargi ja veelgi varasema 6iguse omanik
sellele varasemale digusele tuginedes enam keelata kolmandat isikut kasutamast enda varasemat
oigust.

Alustuseks tuleb mérkida, et pohimotteliselt ei reguleeri direktiiv 2008/95 mitte erinevate, selle
direktiivi artikli 6 16ike 2 tdhenduses ,varasemate digustena“ médratletavate diguste omavahelisi
suhteid, vaid nende diguste ja registreerimise teel omandatud kaubamairkide vahelisi suhteid.

Esiteks tuleb nimelt markida, et tildjuhul kohaldatakse direktiivi 2008/95 artikli 1 kohaselt seda
direktiivi nende kaubamirkide suhtes, mis on registreeritud voi mille kohta on esitatud
registreerimistaotlus.

Teiseks, konealuse direktiivi artikli 4 16ike 4 punktid b ja c ning artikli 6 loige 2 reguleerivad
registreeritud kaubamarkide voi kaubamargitaotluste ja varasemate 6iguste vastuolusid.

Seda jareldust kinnitab nii direktiivi 2008/95 pohjenduse 5 sonastus, mis kasitleb kasutamise
kéigus ja registreerimise teel omandatud kaubamairkide vahelist suhet, kui ka selle direktiivi
artikli 9 16ige 3, millest ndhtub, et see artikkel reguleerib iiksnes varasemate Giguste ja hiljem
registreeritud kaubamairkide vahelisi suhteid.

Jarelikult on direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 2 tahenduses ,varasemate digustena“ méadratletavate

erinevate diguste omavahelised suhted iildjuhul reguleeritud asjaomase liikmesriigi riigisisese
oigusega.
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Seetottu on selle direktiivi artikli 6 loike 2 kohaldamisel oluline, et kolmanda isiku nouete aluseks
olev digus oleks asjaomase liikmesriigi digusnormide alusel tunnustatud ja endiselt kaitstud ajal,
mil selle diguse omanik sellele tugineb konealuse digusega vastuolus oleva kaubamairgi omaniku
nouete vastustamiseks, nagu nahtub kéaesoleva kohtuotsuse punktis 38 viidatud kohtupraktikast.

Selles kontekstis voib varasema oiguse olemasolu selle sitte tdhenduses mojutada asjaolu, et
hilisema kaubamargi omanikul on asjaomase liikmesriigi 6igusnormide alusel tunnustatud veelgi
varasem Oigus kaubamaérgina registreeritud tdhisele, kui kaubamargi omanik saab sellele veelgi
varasemale digusele tuginedes tohusalt vastustada varasema oiguse tunnustamisnduet voi seda
piirata, mida antud juhul peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus vastavalt
kohaldatavale riigisisesele digusele.

Tegelikult ei saa olukorras, kus kolmanda isiku nouete aluseks olev digus ei ole enam asjaomase
liilkmesriigi oigusnormidega kaitstud, seda oigust pidada selle riigisisese oOiguse alusel
tunnustatud varasemaks 6iguseks direktiivi 2008/95 artikli 6 loike 2 tdhenduses.

Neil asjaoludel tuleb teisele kiisimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 6 16iget 2 tuleb
tolgendada nii, et kolmanda isiku varasemat oigust selle sitte tihenduses voib tunnustada
olukorras, kus hilisema kaubamérgi omanikul on kaubamaérgina registreeritud téhisest tulenev,
asjaomase liikmesriigi oigusnormide alusel tunnustatud veelgi varasem oigus, kui nende
oigusnormide kohaselt ei saa kaubamirgi ja veelgi varasema odiguse omanik sellele veelgi
varasemale Oigusele tuginedes enam keelata kolmandaid isikuid kasutamast konealuse omaniku
hilisemat 6igust.

Kohtukulud

Kuna poéhikohtuasja poolte jaoks on kidesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli
oleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule
seisukohtade esitamisega seotud kulusid, vilja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kiimnes koda) otsustab:

1. Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide 6igusaktide ithtlustamise kohta artikli 6 1oiget 2
tuleb tolgendada nii, et selle sitte tihenduses varasema oiguse olemasolu tuvastamiseks
ei ole vaja, et selle diguse omanik saaks keelata hilisema kaubamaérgi omanikul selle
kaubamirgi kasutamise.

2. Direktiivi 2008/95 artikli 6 16iget 2 tuleb tolgendada nii, et kolmanda isiku varasemat
oigust selle sitte tihenduses voib tunnustada olukorras, kus hilisema kaubamairgi
omanikul on kaubamirgina registreeritud tdhisest tulenev, asjaomase liikmesriigi
oigusnormide alusel tunnustatud veelgi varasem 6igus, kui nende digusnormide kohaselt
ei saa kaubamargi ja veelgi varasema oiguse omanik sellele veelgi varasemale digusele
tuginedes enam keelata kolmandaid isikuid kasutamast konealuse omaniku hilisemat
oigust.

Allkirjad
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