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maaruse
Eelotsusetaotlus kisitleb seda, kuidas tolgendada Euroopa Parlamendi ja ndéukogu 13. oktoobri
1998. aasta direktiivi 98/71/EU disainilahenduste oiguskaitse kohta (EUT L 289, lk 28; ELT
eriviljaanne 13/21, lk 120) artiklit 14 ning noukogu 12. detsembri 2001. aasta mééruse (EU) nr 6/2002
tihenduse disainilahenduse kohta (EUT L 3, lk 1; ELT erivdljaanne 13/27, 1k 142) artiklit 110.
Taotlus on esitatud Ford Motor Company (edaspidi ,Ford”) ja Wheeltrims srl-i (edaspidi
»Wheeltrims”) vahelises kohtuasjas, mis puudutab asjaolu, et viimane turustab auto rattakilpe, millel

on kujutatud Fordi poolt muu hulgas nimetatud kaupade jaoks registreeritud kaubamérgiga identset
tahist.

Oiguslik raamistik

Liidu oigus

Disainilahendusi ksitlevad digusaktid

Direktiivi 98/71 pohjenduses 7 on maérgitud:

skdesolev direktiiv ei vilista disainilahenduste suhtes selliste siseriiklike voi tihenduse oigusaktide
kohaldamist, millega sdtestatakse muu kui disainilahendusena registreerimisest voi avaldamisest tulenev
kaitse, nditeks registreerimata disainilahenduste, kaubamairkide, patentide ja kasulike mudelite, kolvatu
konkurentsi voi tsiviilvastutusega seotud digusaktide kohaldamist”.

Direktiivi artikkel 2 ,Reguleerimisala” on sonastatud jargmiselt:

»1. Kéesolevat direktiivi kohaldatakse:

a) liikmesriikide todstusomandi oiguskaitse keskametites registreeritud disainilahenduste oiguste
suhtes;

b) Beneluxi disainilahenduste ametis registreeritud disainilahenduste diguste suhtes;

¢) liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel registreeritud disainilahenduste diguste
suhtes;

d) punktides a, b ja ¢ osutatud disainilahenduste 6iguste taotluste suhtes.

2. Kéesoleva direktiivi kohaldamisel holmab disainilahenduse registreerimine ka selle avaldamist pérast
disainilahenduse taotluse esitamist sellise liikmesriigi toostusomandi diguskaitse ametile, kus konealune
avaldamine toob kaasa disainilahenduse diguse joustumise.”

Direktiivi artikkel 14 , Uleminekusite” nieb ette:

»,Kuni kéesoleva direktiivi muudatuste vastuvotmiseni [Euroopa Komisjoni] ettepanekul vastavalt
artikli 18 sitetele jatavad liikmesriigid jousse oma olemasolevad o6igusnormid, mis on seotud
mitmeosalise toote remondil selle esialgse vilimuse taastamiseks kasutatava koostisosa disainilahenduse
kasutamisega, ning kehtestavad nende siatete muudatusi ainult konealuste osade turu liberaliseerimise
eesmargil.”
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Direktiivi artikkel 16 ,Suhe 6iguskaitse muude vormidega” sdtestab:

»Kdesoleva direktiivi sdtted ei mojuta registreerimata disainilahenduste oiguse, kaubamairkide voi
muude eraldusmairkide, patentide ja kasulike mudelite, Kkirjatiitipide, tsiviilvastutuse voi kolvatu
konkurentsiga seotud tihenduse voi asjaomase liikmesriigi digusaktide sétete kohaldamist.”

Maéruse nr 6/2002 pohjendused 5 ja 31 on sonastatud jargmiselt:

»(5) Seepidrast on tarvis luua koikides liikmesriikides vahetult kohaldatav ithenduse disainilahendus,
sest  lksnes sel wviisii on  voimalik  siseturu  tihtlustamisametile  (kaubamairgid
ja toostusdisainilahendused) esitatava iihe taotlusega, ithtse menetluse jirgi ja iithe oigusaktiga
saada iiks disainilahenduse 6igus territooriumil, mis holmab koiki liikmesriike.

[...]

(31) Kéesolev maidrus ei takista tthenduse disainilahendustena kaitstavate disainilahenduste suhtes
kohaldamast liikmesriikide todstusomandiseadusi voi muid asjakohaseid oigusakte, niiteks akte,
mis  kdsitlevad  disainilahendusele  registreerimisega  saadud  kaitset, registreerimata
disainilahendusi, kaubamérke, patente ja kasulikke mudeleid, kolvatut konkurentsi voi
tsiviilvastutust.”

Maéruse artikkel 1 ,Uhenduse disainilahendus” sitestab:

»1. Kdesolevas maédruses sitestatud tingimustele vastavat disainilahendust nimetatakse edaspidi
»ihenduse disainilahenduseks”.

2. Disainilahendust kaitstakse kui:

a) ,lhenduse registreerimata disainilahendust”, kui see on kidesolevas mddruses sitestatud viisil
avalikkusele kattesaadavaks tehtud;

b) ,ihenduse registreeritud disainilahendust”, kui see on kidesolevas madruses sdtestatud viisil
registreeritud.

3. Uhenduse disainilahendus on iihtne. Selle méju on iihetaoline kogu [liidus]. Seda saab registreerida,
tile anda voi loobuda, kehtetuks tunnistada voi selle kasutamist keelustada iiksnes kogu [liidus].
Nimetatud pohimote ja selle moju on iildkohaldatavad, kui kéesolevas mééruses ei ole sdtestatud
teisiti.”

Madruse artikli 96 ,Suhted teiste siseriikliku diguse kohaste kaitsevormidega” 16ige 1 sdtestab:
»Kdesoleva madruse sitted ei mojuta registreerimata disainilahenduste, kaubamirkide vo6i muude
eraldusmirkide, patentide ja kasulike mudelite, kirjatiitipide, tsiviilvastutuse ning kolvatu
konkurentsiga seonduvate [liidu] voi asjaomase liikmesriigi digusaktide sitete kohaldamist.”

Maéiruse artikkel 110 ,Uleminekusite” sitestab:

»1. Kuni joustuvad komisjoni asjakohase ettepaneku alusel vastuvoetud muudatused kéaesolevas
madruses, ei ole ithenduse disainilahendusena kaitstav mitmeosalise toote koostisosa moodustav
disainilahendus, mida on artikli 19 léike 1 tdhenduses kasutatud selle mitmeosalise toote parandamisel

tema esialgse vilimuse taastamiseks.

2. Loikes 1 viidatud komisjoni ettepanek esitatakse ning seda arutatakse koos ettepanekutega, mille
komisjon samas kiisimuses esitab direktiivi [98/71] artikli 18 kohaselt.”
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Kaubamarke kasitlevad oigusaktid

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate
liikmesriikide oigusaktide ithtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25 ja parandus ELTL 2009, L 11, lk 86)
artikkel 5 , Kaubamairgiga antavad oigused” sitestab:

»1. Registreeritud kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on oigus
takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata:

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

b) koiki tdhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamargiga ning identsuse voi sarnasuse tottu
kaubamairgiga 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.

2. Lisaks sellele voib iga liikmesriik sitestada, et omanikul on 6igus takistada koiki kolmandaid isikuid
tema nousolekuta kasutamast kaubandustegevuse kidigus mis tahes tahist, 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 kaubamirk on registreeritud, ja juhul kui selle téhise pohjuseta
kasutamine kasutaks ebaodiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamaérgi eristatavust voi mainet.

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

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

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

4. Kui liikmesriigi oigusaktide kohaselt ei voinud tdhise kasutamist 16ike 1 punktis b voi loikes 2
osutatud tingimustel keelata enne kuupédeva, mil asjaomases liikmesriigis joustuvad [noukogu
21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide
digusaktide iihtlustamise kohta (EUT L 40, lk 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 92)] rakendamiseks
vajalikud sitted, ei voi tdhise edasise kasutamise takistamiseks toetuda kaubamairgist tulenevatele
digustele.

5. Loigete 1-4 kohaldamine ei mojuta tiihegi liikmesriigi sitteid, mis kasitlevad kaitset tdhise
kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks, kui konealuse téhise
pohjendamatu kasutamine kasutaks ebaodiglaselt &dra voi kahjustaks kaubamérgi eristatavust voi
mainet.”

Direktiivi artikkel 6 ,Kaubamargi moéju piirangud” sitestab:

»1. Kaubamédrk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kiigus:

a) oma nime ja aadressi;

b) téhiseid, mis naitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist péritolu, kaupade
tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;
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c) kaubamairki, kui see on vajalik kauba vdi teenuse kavandatud otstarbe nditamiseks eelkoige juhul,
kui tegemist on lisaseadme voi varuosaga,

kui konealune isik kasutab neid kooskolas ausa toostus- voi kaubandustavaga.

2. Kaubamark ei anna selle omanikule digust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse
kédigus varasemat oOigust, mis kehtib ainult konkreetses paikkonnas, kui seda 6igust tunnustatakse
konealuse liikmesriigi digusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda tunnustatakse.”

Direktiivi artikkel 7 kasitleb kaubamaérgist tulenevate diguste ammendumist.
Direktiivi artikkel 8 puudutab litsentse, mille objekt voib kaubamairk olla.

Direktiivi 2008/95 artikli 17 kohaselt tunnistatakse direktiiv 89/104 kehtetuks ning viiteid nimetatud
direktiivile tolgendatakse viidetena direktiivile 2008/95.

Noukogu 26. veebruari 2009. aasta méiruse (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78,
Ik 1) artikkel 9 ,,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused” on sonastatud jargmiselt:

»1. Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on digus takistada
koikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata:

a) koiki tdhiseid, mis on identsed tihenduse kaubamairgiga, kaupade voi teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks on registreeritud ithenduse kaubamark;

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

c¢) koiki tdhiseid, mis on identsed voi sarnased ithenduse kaubamairgiga, seoses kaupade voi
teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ithenduse kaubamirk on
registreeritud, kui tthenduse kaubamairgil on [liidus] maine ja kui konealuse tdhise kasutamine
ilma tungiva pohjuseta tihendaks iihenduse kaubamairgi eristusvoime voi maine drakasutamist voi
kahjustamist.

2. Loike 1 alusel voib muu hulgas keelata jargmised toimingud:
a) tdhise kandmine kaupadele voi nende pakendile;

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

c¢) kaupade importimine ja eksportimine konealuse tahise all;

d) tahise kasutamine dridokumentidel voi reklaamis.

3. Uhenduse kaubamirgiga antud digused joustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupéevast, mil
avaldatakse kaubamairgi registreerimine. Siiski voib ndouda moistlikku kompensatsiooni kiisimustes, mis
kerkivad esile pérast ithenduse kaubamirgi taotluse avaldamise kuupédeva ja mis oleksid pérast

kaubamargi registreerimise avaldamist konealuse avaldamise tottu keelatud. Kiisimusega tegelev kohus
ei voi teha sisulist otsust enne, kui registreerimine avaldatakse.”

ECLIL:EU:C:2015:680 5
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Maiiruse artikkel 12 ,Uhenduse kaubamirgi méju piirangud” on sonastatud jargmiselt:

,Uhenduse kaubamirk ei anna selle omanikule 6&igust keelata kolmandal isikul kasutada
kaubandustegevuse kaigus:

a) oma nime ja aadressi,

b) tihiseid, mis nditavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vadrtust, geograafilist paritolu, kaupade
tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi,

c) kaubamairki, kui see on vajalik kauba voi teenuse kavandatud otstarbe nditamiseks eelkoige juhul,
kui tegemist on lisaseadme voi varuosaga,

kui nimetatud kolmas isik jargib ausat to6stus- voi kaubandustava.”

Itaalia oigus

10. veebruari 2005. aasta seadusandliku dekreedi nr 30 intellektuaalomandi seadustiku kohta (decreto
legislativo n. 30 — Codice della proprieta industriale, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
edaspidi ,GURI”, nr 52, 4.3.2005), muudetud 13. augusti 2010. aasta seadusandliku dekreediga nr 131
(decreto legislativo n. 131, GURI, nr°192, 18.8.2010) (edaspidi ,CPI”), artikkel 20 ,Kaubamairgiga
antavad oigused” ndeb ette:

»1. Registreeritud kaubamairgi omaniku oigused seisnevad oiguses olla kaubamairgi ainukasutaja.
Omanikul on 6igus keelata koikidel kolmandatel isikutel kasutada ilma tema loata kaubandustegevuse
kaigus:

a) koiki kaubamirgiga identseid tdhiseid toodete voi teenuste suhtes, mis on identsed nendega, mille
jaoks kaubamairk on registreeritud;

b) koiki tdhiseid, mis on identsed voi sarnased teatava registreeritud kaubamérgiga, toodete voi
teenuste jaoks, mis on identsed voi sarnased, kui identsuse voi sarnasuse tottu tdhiste vahel ning
identsuse voi sarnasuse tottu toodete voi teenuste vahel voib ilmneda risk, et avalikkus voib need
omavahel segi ajada, mis voib seisneda muu hulgas nende kahe tdhise seostamise riskis;

c) koiki tdhiseid, mis on identsed voi sarnased registreeritud kaubamairgiga, mis on vilja antud isegi
mitte sarnaste toodete voi teenuste jaoks, juhul kui nimetatud kaubamérk on mainekas ning selle
tdhise pohjuseta kasutamisega kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks kaubamairgi eristavust voi
mainet.

2. Loikes 1 osutatud juhtudel voib kaubamargiomanik muu hulgas keelata kolmandatel isikutel tahise
kandmine toodetele voi nende pakendile; konealuse tdhisega toodete pakkumine, turuleviimine voi
ladustamine nimetatud otstarbel voi konealuse tihisega teenuste pakkumine voi osutamine; toodete
importimine voi eksportimine konealuse tdhise all; tahise kasutamine dridokumentidel voi reklaamis.

3. Kaupmees voib paigutada miitigile pandavale tootele omaenda kaubamairgi, kuid ei tohi muuta
véljapaistmatuks tootja voi selle kaupmehe kaubamargi, kellelt ta tooted voi kaubad sai.”
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CPI artikkel 21 ,Kaubamaérgidiguse piirangud” satestab:

»1. Registreeritud kaubamairgiga kaasnevad digused ei anna nende omanikule digust keelata kolmandal
isikul, juhul kui kasutamine toimub kooskolas ametialase usalduse pohimotetega, kasutada
kaubandustegevuse kiigus:

a) oma nime ja aadressi;

b) téhiseid, mis nditavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vadrtust, geograafilist paritolu, toodete
tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid toote omadusi,

¢) kaubamirki, kui see on vajalik toote voi teenuse kavandatud otstarbe niditamiseks eelkoige juhul,
kui tegemist on lisaseadme voi varuosaga.

2. Ei ole lubatud kasutada kaubamairki seadusega vastolus oleval viisil, eelkdige tekitades turul
segiajamise tdendosust muid ettevotjaid, tooteid voi teenuseid eristavana tuntud tdhistega; igal juhul ei
ole lubatud kaubamairgi kasutamise viisi ja konteksti pohjal avalikkust eksitada eelkdige toodete voi
teenuste laadi, kvaliteedi voi paritolu osas, samuti rikkuda autoridigust, intellektuaalomandi digust voi
muud kolmanda isiku ainudigust.

3. Koigil on keelatud kasutada registreeritud kaubamarki pérast registreeringu kehtetuks tunnistamist,
kui kehtetuse alus muudab kaubamairgi kasutamise digusvastaseks.”

CPI artikkel 241 ,Mitmeosalise toote koostisosadega seotud ainudigused” on sdnastatud jargmiselt:

»Kuni [direktiivi 98/71] ei ole komisjoni ettepanekul vastavalt direktiivi artikli 18 sdtetele muudetud, ei
saa mitmeosalise toote koostisosadega seotud ainudigustele tuginedes takistada selliste osade tootmist
ja miitiki, mis on mdeldud vastava mitmeosalise toote remondiks, et taastada toote esialgne valimus”.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Ford, kes on autode ning nende tarvikute ja varuosade tootja, identifitseerib oma kaupa teatava ovaalse
pikerguselt paigutatud téhise toodetele kandmisega, mille sees on viljamoeldud kirjastiilis vérviliselt voi
thevarviliselt kaldkirjas margitud ,Ford” (edaspidi ,kaubamdrk Ford”). See tdhis on mitme
kaubamaérgina registreeritud nii autode kui ka nende varuosade ja tarvikute, sealhulgas rattakilpide
jaoks. Ford tdhistab selle kaubamairgiga ka rattakilpe, mille ta kinnitab enda toodetavate autode
velgedele.

Wheeltrims, kes on auto varuosade tarnija, turustab rattakilpe, millel koigil on eri autotootjate
kaubamairkide tipsed koopiad, sealhulgas Fordi kaubamérgi oma, ilma et tal oleks selleks vajalikku
luba. Konealune ériithing toodab ja turustab ka ,universaalrattakilpe”, mis ei ole mis tahes
kaubamadrgiga tdhistatud ja mida miiiiakse soiduki tootja kaubamérki kandvatest kilpidest madalama
hinnaga.

Ford esitas 15. mail 2013 Tribunale di Torinole Wheeltrimsi suhtes kaubamairgidiguse rikkumise
tuvastamise hagi, milles palus esiteks keelata Wheeltrimsil kaubamérki Ford kandvate rattakilpide
tootmine ja turustamine ning selle kaubamargi loata kasutamine liidus, ning teiseks moista nimetatud
aritthingult vélja hiivitis Fordi kantud kahju eest. Viimase sonul kujutab konealuse kaubamirgi loata
kandmine Wheeltrimsi turustatavatele rattakilpidele Fordi ainudiguste rikkumist CPI artikli 20 ja
madruse nr 207/2009 artikli 9 tdhenduses. Peale selle ei digusta nimetatud kasutust CPI artiklis 21 ja
madruse nr 207/2009 artiklis 12 sdtestatud mis tahes erand, kuna kaubamairgi Ford kandmine
Wheeltrimsi turustatavatele rattakilpidele ei ole nimetatud sitete tdhenduses konealuse varuosa
otstarbe nditamiseks vdoi mone muu kirjeldava funktsiooni tditmiseks vajalik.
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Wheeltrims vididab aga, et ta kasutab kaubamairki Ford pelgalt kirjeldaval viisil. Konealune édritihing
tugineb seejuures CPI artiklis 241 sitestatud ,remondiklausli” erandile, mis ndeb ette Oiguse
kaubamairgiga kaitstud mitmeosalise toote koostisosasid ka ilma kaubamirgiomaniku eelneva loata
reprodutseerida, kui selle reprodutseerimisega taastatakse mitmeosalise toote esialgne véilimus
(edaspidi ,remondiklausel”). Wheeltrimsi sonul ei ole tema turustatavatele rattakilpidele kaubamaérgi
Ford kandmise eesmirk mitte ndidata nende varuosade péritolu, vaid identifitseerida, kes on tootnud
asjaomase kauba kui terviku, nimelt auto, millele on kinnitatud asjaomased rattakilbid. Kuna
kaubamirgi Ford selline kasutamine teenib asjaomase algupdrase koostisosa esteetilis-kirjeldava
omaduse reprodutseerimist varuosal, nimelt rattakilbil, siis tuleb seda omadust lugeda mitmeosalise
toote — milleks on auto tervikuna — algse vilimuse taastamise jaoks moodapadsmatuks. Kui auto
varuosade tootjatel ei ole oigust kaubamirke sel eesmirgil kasutada, piiratakse asjaomasel turul
konkurentsi.

Tribunale di Torino leiab, et Wheeltrimsile etteheidetav tegevus kujutab endast kaubamérgist Ford
tulenevate oiguste rikkumist, mida ei digusta tikski CPI artiklis 21 ja madruse nr 207/2009 artiklis 12
satestatud pohjendus. Kohus viitab siinkohal kohtuotsusele Gillette Company ja Gillette Group Finland
(C-228/03, EU:C:2005:177) ning leiab, et kaubamirgi Ford kasutamine Wheeltrimsi poolt ei ole
avalikkusele asjaomaste rattakilpide otstarbe vo6i nende kokkusobivuse néditamiseks tootega ,Ford”
nimetatud kohtuotsuse tdhenduses vajalik.

Asjaomase kohtu arvates esineb seevastu tdsine kahtlus selles, milline on remondiklausli kohaldamisala.
Euroopa Kohus ei ole veel teinud otsust seose kohta kaubamairgist tulenevate diguste kaitse ja selle
klausli vahel. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sonul on CPI artiklit 241 ja maédruse nr 6/2002
artiklit 110 voimalik télgendada kahel erineval viisil, mis on jaganud Itaalia kohtupraktika kahte leeri.

Esimese tolgenduse kohaselt viitavad nende sitete sonastus ja nende asukoht vastavates digusaktides
sellele, et tootjal nagu Wheeltrims on remondiklauslile tuginedes 6igus turustada algupdrase osaga
identseid varuosi tiksnes siis, kui nende varuosade tootmise eesmérk on taastada mitmeosalise toote
esialgne vilimus, ning remondiklausliga tehakse erand iiksnes disainilahenduse kaitsest, mitte aga
muust toostusomandit kaitsvast digusest, tipsemini registreeritud kaubamaérgist tulenevatest digustest.

Teise tolgenduse kohaselt on remondiklausel tildnorm ning selle kohaldamisala tuleb méista laialt,
vastavalt vajaduse korrale taastada mitmeosalise toote algne vilimus, olenemata sellest, kas on olemas
muid toostusomandit kaitsvaid digusi, eelkdige neid, mis tulenevad kaubamirgi registreerimisest. Selle
vajaduse tottu peab varuosa tootjal olema lubatud tegutseda turul vordselt algupéraste osade tootjaga,
olenemata kaitse laadist, millele viimane tugineb, lubades varuosade tootjal algupérast osa koigi selle
nii funktsionaalsete kui esteetiliste omadustega reprodutseerida.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus tépsustab, et esile toodud teise tolgenduse on andnud muud Itaalia
kohtud, muu hulgas Corte di Appello di Milano (Milano apellatsioonikohus).

Tribunale di Torino maérgib, et seda tolgendust on toetanud ka kohtunikud, kes jétsid rahuldamata
Fordi esialgse oiguskaitse taotluse, mis pohines pohikohtuasja asjaoludega vorreldes samadel
asjaoludel. Esialgse diguskaitse taotlusi lahendavad kohtunikud leidsid sisuliselt, et Fordi suhtes saab
CPI artiklis 241 ette ndhtud remondiklauslile tugineda, kuna see klausel tagab varuosade tootjate
majandusalase pohidiguse toota mitmeosalise toote algupirast koostisosa téiuslikult asendavat toodet.

Neil asjaoludel otsustas Tribunale di Torino menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule jargmised
eelotsuse kiisimused:

»1. Kas liidu digusega on kooskdlas, kui direktiivi 98/71 artiklit 14 ja madruse nr 6/2002 artiklit 110

kohaldatakse nii, et need digusnormid annavad varuosade ja tarvikute tootjatele diguse kasutada
kolmandate isikute registreeritud kaubamairke, et voimaldada 16ppostjale mitmeosalise toote algse

8 ECLIL:EU:C:2015:680



32

33

34

35

36

37

38

KOHTUMAARUS 6.10.2015 — KOHTUASI C-500/14
FORD MOTOR COMPANY

vilimuse taastamist, seega ka siis, kui kaubamirgiomanik kasutab konealust eristavat tdhist
mitmeosalisele tootele paigaldamiseks moeldud varuosal voi tarvikul, nii et see jaab viljastpoolt
nédha ja sobitub seega mitmeosalise toote vilimusega?

2. Kas direktiivi 98/71 artiklis 14 ja médruse nr 6/2002 artiklis 110 sdtestatud remondiklauslit tuleb
tolgendada nii, et need annavad varuosi ja tarvikuid tootvatele kolmandatele isikutele teatud
subjektiivse odiguse, ja kas see subjektiivne odigus holmab nende kolmandate isikute oigust
kasutada teise isiku registreeritud kaubamirki varuosadel ja tarvikutel erandina madruse
nr 207/2009 ja direktiivi 89/104 sdtetest, seega ka siis, kui kaubamirgiomanik kasutab konealust
eristavat tdhist mitmeosalisele tootele paigaldamiseks modeldud varuosal voi tarvikul, nii et see
jaab véljastpoolt ndha ja sobitub seega mitmeosalise toote vilimusega?”

Eelotsuse kiisimuste analitiis

Kodukorra artikli 99 alusel voib Euroopa Kohus juhul, kui eelotsuse kiisimusele antav vastus ei tekita
pohjendatud kahtlust, igal ajal ettekandja-kohtuniku ettepanekul ja pérast kohtujuristi drakuulamist
lahendada kohtuasja pohistatud méérusega.

Kéesolevas asjas esitatud eelotsusetaotluse puhul tuleb seda sétet kohaldada.

Vastuvéetavus

Saksamaa valitsus véljendab eelotsusetaotluse vastuvdetavuse kiisimuses kahtlust. Eelotsusetaotluse
esitanud kohus ei ole esitanud pohjuseid, miks on pohikohtuasja lahendamiseks vajalik vastata
kiisimusele disainilahenduste valdkonda puudutava remondiklausli iilekandmise voimalikkuse kohta
kaubamarkide valdkonnale. Seega on tostatatud probleem hiipoteetiline.

Sellega seoses olgu meelde tuletatud, et Euroopa Kohtu viljakujunenud praktika kohaselt eeldatakse, et
liidu oiguse tolgendamist puudutavad kiisimused, mida siseriiklik kohus on esitanud oiguslikus ja
faktilises raamistikus, mille ta on méaaratlenud omal vastutusel ja mille paikapidavuse kontrollimine ei
ole Euroopa Kohtu iilesanne, on asjakohased. Liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotluse saab
Euroopa Kohus jitta ldbi vaatamata vaid siis, kui on ilmne, et liidu 6igusnormi télgendamine, mida
siseriiklik kohus palub, ei ole mingil viisil seotud pdhikohtuasja faktiliste asjaolude voi esemega, voi ka
juhul, kui probleem on hiipoteetiline voi kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi ja
diguslikke asjaolusid, et anda talle esitatud kiisimustele tarvilik vastus (kohtuotsused Fish Legal ja
Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika, ning Idrodinamica Spurgo
Velox jt, C-161/13, EU:C:2014:307, punkt 29).

Kéesoleval juhul ndhtub eelotsusetaotlusest, et pohikohtuasjas kasitletavatel Wheeltrimsi toodetud
rattakilpidel on reprodutseeritud kaubamirk Ford, mistottu kéesoleva kohtuméddruse punktis 27
kirjeldatud tolgendusega noustumise korral tuleb jéreldada, et see mitte algupiraste varuosade tootja
rikub kaubamaérki, samas kui siis, kui oigeks tuleb lugeda kéesoleva kohtumédruse punktis 28
kirjeldatud tolgendus, ei ole kaubamairki kahjustatud.

Seetottu ei ole ilmne, et eelotsusetaotluses tostatud probleem on hiipoteetiline. Seega on taotlus
vastuvoetav.

Sisulised kiisimused
Eelotsuse kiisimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada,

kas direktiivi 98/71 artiklit 14 ja m&druse nr 6/2002 artiklit 110 tuleb tolgendada nii, et need lubavad
direktiivi 2008/95 ja madruse nr 207/2009 sitetest erandit tehes auto varuosade ja tarvikute nagu
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rattakilbid tootjatel kanda ilma autotootja loata oma toodetele tdhise, mis on identne kaubamairgiga,
mille autotootja on muu hulgas asjaomaste kaupade jaoks registreerinud, pohjusel, et asjaomase
kaubamargi selline kasutamine on ainus viis, kuidas saab vastavat soéidukit parandada, taastades selle
kui mitmeosalise toote esialgse vilimuse.

Koigepealt tuleb markida, et direktiivi 98/71 artikli 14 ja méaédruse nr 6/2002 artikli 110 sdnastuse pohjal
kehtestatakse nende sdtetega teatavad piirangud iiksnes kaitsele, mis tuleneb disainilahendusest, ilma et
nendes oleks sugugi viidatud kaubamaérgidigusest tulenevale kaitsele.

Teiseks tuleb nentida, et direktiivi 98/71 kohaldatakse selle artikli 2 alusel tiksnes liikmesriikide ja
rahvusvaheliste toostusomandi oOiguskaitse ametites registreeritud disainilahenduste oiguste ja
disainilahenduste registreerimise taotluste suhtes. Lisaks ndhtub maédruse nr 6/2002 artiklist 1 koos
nimetatud maddruse podhjendusega 5, et konealuse maidrusega soovitakse iiksnes luua koikides
liikmesriikides vahetult kohaldatav {ihenduse disainilahendus.

Kolmandaks tuleb mairkida, et iihelt poolt direktiivi 98/71 pdhjendusest 7 ja artiklist 16 ning teiselt
poolt madruse nr 6/2002 pdhjendusest 31 ja artikli 96 loikest 1 tuleneb, et need liidu diguse aktid ei
modjuta muu hulgas kaubamairkidega seotud liidu voi asjaomase liikmesriigi o6igusaktide sétete
kohaldamist.

Neist kaalutlustest ndahtuvalt ei sisalda direktiivi 98/71 artikkel 14 ja madruse nr 6/2002 artikkel 110
direktiivi 2008/95 ja médruse nr 207/2009 sitetest iihtki erandit.

Mis puutub eelotsusetaotluse esitanud kohtu esitatud ja Wheeltrimsi kaitstud teesi, et liidu jargitav
eesmirk tagada moonutamata konkurentsi siisteem, nduab direktiivi 98/71 artikli 14 ja maédruse
nr 6/2002 artikli 110 kohaldatavuse laiendamist kaubamargist tulenevale kaitsele, siis tuleb markida, et
liidu seadusandja on seda eesmarki direktiivi 2008/95 ja méédrusega nr 207/2009 seoses juba arvestanud.
Direktiivi 2008/95 artiklist 5 ja ithenduse kaubamairgi puhul maaruse nr 207/2009 artiklist 9 tulenevate
kaubamargiomaniku oiguste nimetatud direktiivi artiklis 6 ning nimetatud mééaruse artiklis 12 esitatud
piirangute eesmirk on {histurul omavahel sobitada kaubamaérgidiguse kaitse ning kaupade vaba
liilkumise ja teenuste osutamise vabaduse pohihuvid, nii et kaubamargidigus saab tdita oma olulist osa
moonutamata konkurentsi siisteemis, mille loomine ja sdilitamine on asutamislepingu eesmark (vt
selle kohta eelkoige kohtuotsused BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 62, ning Gillette Company ja
Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 29).

Peale selle ndahtub Euroopa Kohtu viljakujunenud kohtupraktikast, et direktiivi 2008/95 artiklitega 5-7
tihtlustatakse kaubamairgist tulenevaid oigusi késitlevad normid tdielikult ning need artiklid
madratlevad oigused, mis kuuluvad liidus kaubamirgi omanikele. Seega ei saa siseriiklik kohus
kaubamargist tulenevat ainudigust kisitleva kohtuvaidluse raames piirata muudel, kui nimetatud
direktiivi artiklis 8 ja sellele jargnevates artiklites ette ndhtud erandjuhtudel sellist ainudigust maéral,
mis {liletab konealustes artiklites 5-7 sitestatud piirangud (kohtuotsus Martin Y Paz Diffusion,
C-661/11, EU:C:2013:577, punktid 54 ja 55 ning seal viidatud kohtupraktika).

Eelnimetatud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud kiisimustele vastata, et direktiivi 98/71 artiklit 14 ja
maéruse nr 6/2002 artiklit 110 tuleb tolgendada nii, et need ei luba direktiivi 2008/95 ja madaaruse
nr 207/2009 sitetest erandit tehes auto varuosade ja tarvikute nagu rattakilbid tootjatel kanda ilma
autotootja loata oma toodetele tihise, mis on identne kaubamaérgiga, mille autotootja on muu hulgas
asjaomaste kaupade jaoks registreerinud, pohjusel, et vastava kaubamargi selline kasutamine on ainus
viis, kuidas saab vastavat sodidukit parandada, taastades selle kui mitmeosalise toote esialgse valimuse.
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Kohtukulud

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

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Noukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/71/EU disainilahenduste oiguskaitse kohta
artiklit 14 ja noukogu 12. detsembri 2001. aasta miidruse (EU) nr 6/2002 iihenduse
disainilahenduse kohta artiklit 110 tuleb tolgendada nii, et need ei luba Euroopa Parlamendi ja
noukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide
oigusaktide iihtlustamise kohta ja néukogu 26. veebruari 2009. aasta mairuse (EU) nr 207/2009
ithenduse kaubamiirgi kohta sitetest erandit tehes auto varuosade ja tarvikute nagu rattakilbid
tootjatel kanda ilma autotootja loata oma toodetele tihise, mis on identne kaubamirgiga, mille
autotootja on muu hulgas asjaomaste kaupade jaoks registreerinud, pohjusel, et vastava
kaubamiirgi selline kasutamine on ainus viis, kuidas saab vastavat s6idukit parandada, taastades
selle kui mitmeosalise toote esialgse vilimuse.

Allkirjad
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