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W Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

11. jaanuar 2024-*

Eelotsusetaotlus — Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU — Artikli 6 ldike 1 punkt ¢ —
Kaubamaérgi moéju piiramine — Kaubamaérgi kasutamine kauba voi teenuse otstarbe néditamiseks —
Direktiiv (EL) 2015/2436 — Artikli 14 16ike 1 punkt c

Kohtuasjas C-361/22,
mille ese on ELTL artikli 267 alusel Tribunal Supremo (Hispaania korgeim kohus) 12. mai
2022. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 3. juunil 2022,
menetluses
Industria de Diseiio Textil SA (Inditex)
versus
Buongiorno Myalert SA,
EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president C. Lycourgos, kohtunikud O. Spineanu-Matei (ettekandja),
J.-C. Bonichot, S. Rodin ja L. S. Rossi,

kohtujurist: M. Szpunar,
kohtusekretar: A. Calot Escobar,
arvestades kirjalikku menetlust,
arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Industria de Disefio Textil SA (Inditex), esindajad: abogados F. Arroyo Alvarez de Toledo ja
R. Bercovitz Alvarez,

Buongiorno Myalert SA, esindajad: abogado ]. ]. Marin Lépez ja procuradora A. Vazquez
Pastor,

Hispaania valitsus, esindaja: I. Herranz Elizalde,

Euroopa Komisjon, esindajad: P. Némeckova ja J. Samnadda,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

ET
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olles 7. septembri 2023. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kisitleb kiisimust, kuidas tolgendada ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide oigusaktide iihtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, lk 92) artikli 6 16ike 1 punkti c.

Taotlus on esitatud Industria de Disefio Textil SA (Inditex) ja Buongiorno Myalert SA (edaspidi
»Buongiorno®) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab Inditexile kuuluvast riigisisesest
kaubamargist tulenevate diguste vdidetavat rikkumist seeldbi, et Buongiorno véidetavalt kasutas
selle kaubamaérgiga identset tahist ilma Inditexi ndusolekuta.

Oiguslik raamistik
Liidu oigus

Esimene direktiiv 89/104
Esimese direktiivi 89/104 artikli 5 ,Kaubamairgiga antavad oigused” 16igetes 1 ja 2 oli sdtestatud:

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

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

b) koiki téhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse
tottu kaubamadrgiga ja tahisega kaitstud kaupade voi teenustega on toendoline, et tildsus voib
need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid kaubamargi ja tihise vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikmesriik sdtestada, et omanikul on 6igus takistada kéiki kolmandaid
isikuid tema ndusolekuta kasutamast kaubandustegevuse kiigus mis tahes téhist, mis on identne
vOi sarnane kaubamaérgiga, 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 tahise pohjuseta kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristatavust voi mainet.”

Esimese direktiivi 89/104 artikli 6 ,Kaubamérgi moju piirangud” loikes 1 oli ette nahtud:

,2Kaubamérk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kaigus:

[...]
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c) kaubamarki, kui see on vajalik kauba voi teenuse kavandatud otstarbe nditamiseks eelkoige
juhul, kui tegemist on lisaseadme voi varuosaga,

kui konealune isik kasutab neid kooskélas ausa todstus- voi kaubandustavaga.”

Esimene direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks ja asendati Euroopa Parlamendi ja ndukogu
22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EU kaubamirke kasitlevate liikmesriikide
oigusaktide tihtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, 1k 25), mis hakkas kehtima 28. novembril 2008.

Direktiiv 2008/95
Direktiivi 2008/95 artikli 5 ,Kaubamargiga antavad digused” 16igetes 1 ja 2 oli sétestatud:

»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 kaubamaérk on registreeritud;

b) koiki téhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse
tottu kaubamairgiga ja tdhisega kaitstud kaupade voi teenustega esineb risk, et tildsus voib
need omavahel segi ajada; esineb risk, et see voib tekitada seoseid kaubamargi ja tahise vahel.

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

Direktiivi 2008/95 artikli 6 ,Kaubamérgi moju piirangud” 16ikes 1 oli ndhtud ette:

sKaubamérk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kaigus:

[...]

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

kui konealune isik kasutab neid kooskolas ausa toostus- voi kaubandustavaga.”
Direktiiv 2008/95 tunnistati kehtetuks ja asendati alates 15. jaanuarist 2019 Euroopa Parlamendi ja

noukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamirke késitlevate
liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, 1k 1).
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Direktiiv 2015/2436
Direktiivi 2015/2436 artikli 14 ,Kaubamaérgi digusmoju piiramine” 1digetes 1 ja 2 on ette ndhtud:

»1. Kaubamirk ei anna selle omanikule digust keelata kolmandatel isikutel kasutada éritegevuse
kaigus:

[...]

c) kaubamirki kaubamirgiomaniku kaupade voi teenuste identifitseerimiseks voi neile
osutamiseks, eelkdige juhul, kui kaubamirgi kasutamine on vajalik kauba voi teenuse
kavandatud otstarbe néditamiseks eelkoige lisaseadme voi varuosa puhul.

2. Loiget 1 kohaldatakse iksnes juhul, kui kolmas isik kasutab seda kooskolas ausa toostus- voi
kaubandustavaga.”

Hispaania oigus

7. detsembri 2001. aasta seaduse 17/2001 kaubamairkide kohta (Ley 17/2001 de Marcas, BOE
nr 294, 8.12.2001, lk 45579; edaspidi ,kaubamairgiseadus) artikli 34 redaktsioonis, millega voeti
tile esimese direktiivi 89/104 artikkel 5, oli satestatud:

»1. Kaubamargi registreerimine annab selle omanikule ainudiguse kaubamarki aritegevuse kaigus
kasutada.

2. Registreeritud kaubamargi omanikul on 6igus keelata koikidel kolmandatel isikutel kasutada
ilma tema loata éritegevuse kaigus:

a) kaubamairgiga identseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille
jaoks kaubamark on registreeritud;

b) téhist, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamadrgiga ning selle tdhise ja kaubamairgiga
tahistatud kaupade ja teenuste identsuse voi sarnasuse tottu on tdendoline, et iildsus voib
need omavahel segi ajada, sealhulgas kaubamarki ja tahist omavahel seostada;

c) tdhiseid, mis ei ole identsed voi sarnased, kaupade voi teenuste puhul, mis ei ole sarnased
nendega, mille jaoks kaubamaérk on registreeritud, kui see kaubamark on tuntud voi sellel on
markimisvddrne maine Hispaanias, ning tdhise digusparase pdhjuseta kasutamine voib ndidata
seost nende kaupade voi teenuste ja kaubamirgi omaniku vahel voi iildiselt, kui see kasutamine
kasutaks ebaausalt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi eristusvoimet voi omandatud
mainet.”
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Kaubamirgiseaduse artikli 37 16ike 1 punktiga c selle esialgses redaktsioonis voeti Hispaania
digusesse iile esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkt c ja selles sétestati:

»Kaubamérk ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada
kaubandustegevuse kdigus allpool ndidatud elemente, kui see kasutamine toimub kooskélas ausa
toostus- voi kaubandustavaga:

[...]

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

Kaubamairgiseaduse artiklit 37 muudeti kuninga 21. detsembri 2018. aasta dekreetseadusega
23/2018, millega voetakse iile kaubamairke, raudteetransporti ja pakettreise ning nendega seotud
reisiteenuseid késitlevad direktiivid (Real Decreto-ley 23/2018 de transposiciéon de directivas en
materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados; BOE
nr 312, 27.12.2001, lk 127305), et votta iile direktiivi 2015/2436 artikli 14 16ike 1 punkt c.

Kaubamirgiseaduse muudetud redaktsiooni artikli 37 16igetes 1 ja 2 on sdtestatud:

»1. Kaubamairk ei anna selle omanikule digust keelata kolmandatel isikutel kasutada éritegevuse
kéigus:

[...]

c) kaubamairki kaubamirgiomaniku kaupade voi teenuste identifitseerimiseks voi neile
osutamiseks, eelkdige juhul, kui kaubamirgi kasutamine on vajalik kauba vo6i teenuse
kavandatud otstarbe néditamiseks eelkoige lisaseadme voi varuosa puhul.

2. Loiget 1 kohaldatakse iiksnes juhul, kui kolmas isik kasutab seda kooskolas ausa toostus- voi
kaubandustavaga.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

Buongiorno osutab interneti ja mobiiltelefonivorgu kaudu teabeteenuseid. Nimetatud
teenuseosutaja kaivitas 2010. aastal tasulisele abonemendile SMSi teel multimeediasisu saatmise
ning nime ,Club Blinko” all turustatud teenuse reklaamikampaania. Selle teenuse abonement
voimaldas osaleda loosimisel, mille iiks auhind oli ,ZARA kinkekaart vadrtuses 1000 eurot.
Parast auhinnaloosis osalemise eesmirgil banneril klopsamist négi tellija jairgmisena kuvatavas
aknas ristkiilikuga raamistatud ZARA téhist, mis meenutas kinkekaardi formaati.

Inditex esitas Juzgado de lo Mercantil n.° 2 de Madridile (Madridi kaubanduskohus nr 2,
Hispaania) tdahist ZARA kaitsvast riigisisesest kaubamairgist (edaspidi ,kaubaméirk ZARA®)
tulenevate ainudiguste rikkumise tottu Buongiorno vastu kaubamirgist tulenevate oiguste
rikkumise hagi. Kaubamairgiseaduse artikli 34 loike 2 punktide b ja c alusel esitatud hagi
pohjenduseks viitis Inditex, et esineb vastavalt segiajamise tdendosus ning kaubamérgi mainet on
ara kasutatud ja kahjustatud.

ECLI:EU:C:2024:17 5
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Buongiorno eitas, et ta on kaubamaérgist ZARA tulenevaid 6igusi rikkunud, vdites, et ta oli
niisugust téhist sellel iiksikjuhtumil kasutanud mitte kaubamargina, vaid selleks, et niidata,
milles seisneb iiks auhinnaloosi vbitjatele tehtavatest kingitustest. Buongiorno sénul kuulub
niisugune ,osutav” kasutamine kolmandate isikute eristavate tdahiste diguspéraste kasutusviiside
hulka, mida reguleerib nii kaubamairgiseaduse esialgse kui ka muudetud redaktsiooni artikkel 37.

Esimese astme kohus jittis Inditexi nduded rahuldamata. Leidnud, et see, kuidas Buongiorno
kaubamiérki ZARA kasutas, ei kujuta endast ,osutavat kasutamist, mis kuulub
kaubamargiseaduse esialgses redaktsioonis artikli 37 kohaldamisalasse, asus see kohus
seisukohale, et kaubamargiseaduse artikli 34 16ike 2 punktides b ja c sétestatud tingimused ei ole
tdidetud.

Inditex esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Audiencia Provincial de Madridile (Madridi
provintsikohus, Hispaania), véites, et esineb kaubamairgist tulenevate oOiguste rikkumine
kaubamairgiseaduse artikli 34 1oike 2 punkti c tdhenduses. Audiencia Provincial de Madrid
(Madridi provintsikohus) jattis apellatsioonkaebuse rahuldamata, leides, et kaubamirgi ZARA
kasutamine Buongiorno poolt ei kahjustanud kaubamérgi mainet ega kasutanud seda kaubamarki
ebaausalt dra.

Inditex esitas kassatsioonkaebuse Tribunal Supremole (Hispaania korgeim kohus), kes on
eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus mirgib, et kaubamaérgiseaduse esialgse redaktsiooni artikli 37
punktiga ¢, mis on pohikohtuasja asjaoludele ajaliselt kohaldatav, voeti iile esimese direktiivi
89/104 artikli 6 ldike 1 punkt c, mille sdonastust ei ole direktiiviga 2008/95 oluliselt muudetud.

Nimetatud kohus tdpsustab, et kaubamairgiseaduse artikli 37 loike 1 punkti c praeguse
redaktsiooniga on voetud iile direktiivi 2015/2436 artikli 14 loike 1 punkt c, kuna selle
direktiiviga tunnistati direktiiv 2008/95 kehtetuks ja asendati.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus maérgib, et direktiivi 2015/2436 artikli 14 16ike 1 punktis ¢ on
mainitud ildist toimingut, nimelt kaubamairgi kasutamist ,kaubaméirgiomaniku kaupade voi
teenuste identifitseerimiseks voi neile osutamiseks”, millele jargneb viljend ,eelkoige”, millele
omakorda jargneb veelgi konkreetsema toimingu kirjeldus, nimelt ,kui kaubamaérgi kasutamine
on vajalik kauba voi teenuse kavandatud otstarbe nditamiseks eelkoige lisaseadme voi varuosa
puhul. Arvestades, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 1dike 1 punktis ¢ esines ainult
konkreetsema toimingu kirjeldus, on sellel kohtul kahtlusi direktiivi 2015/2436 artikli 14 16ike 1
punktis c lisatud iildise toimingu kohta lisatud marke ulatuse suhtes. Eelotsusetaotluse esitanud
kohtul on tekkinud kiisimus, kas see marge kujutab endast ithe esimese direktiivi 89/104 artikli 6
16ike 1 punktis c vaikimisi esinenud elemendi selgitust voi on direktiivi 2015/2436 abil laiendatud
yosutava kasutamise® kohaldamisala.

Sellega seoses tdpsustab eelotsusetaotluse esitanud kohus, et tema kiisimus ldhtub esimese
direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punktile ¢ 17. mértsi 2005. aasta kohtuotsuses Gillette Company
ja Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) ning 8. juuli 2010. aasta kohtuotsuses
Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punktid 63 ja 64) antud toélgendusest. Eelotsusetaotluse
esitanud kohus leiab, et Euroopa Kohus niib olevat piiranud kaubamérgi méju piirangute ulatust
niisuguse kasutamisega, mis on vajalik kauba kavandatud otstarbe nditamiseks, seda enam, et ta
selgitas, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkti c eesmirk on ,lubada selliste kaupade
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ja teenuste pakkujatel, mis tdiendavad kaubaméirgiomaniku pakutavaid kaupu voi teenuseid,
kasutada asjaomast kaubamairki selleks, et teavitada avalikkust funktsionaalsest seosest tema
kaupade voi teenuste ning asjaomase kaubamérgiomaniku kaupade voi teenuste vahel®.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus margib, et vastus eelotsuse kiisimusele mojutab pohikohtuasja
lahendust. Ta tdpsustab, et kui ta noustub kassatsioonkaebuse viitega, mis kasitleb mainekatele
kaubamarkidele kaitset pakkuva sdtte tdolgendamist ja kohaldamist, peab ta kontrollima, kas
kaubamiérgi ZARA kasutamine Buongiorno poolt kuulub kaubamairgiseaduse esialgses
redaktsioonis artikli 37 16ike 1 punktis c ette ndhtud piirangu alla, mis on kassatsioonkaebuse
esemeks olevale vaidlusele ajaliselt kohaldatav, kusjuures see piirang on samavéirne esimese
direktiivi 89/104 artikli 6 loike 1 punktis c sdtestatud piiranguga. Eelotsusetaotluse esitanud
kohtu sénul voéib Buongiorno toiming siiski vastata pigem direktiivi 2015/2436 artikli 14 16ike 1
punkti ¢ kui artikli 6 16ike 1 punkti c sonastusele.

Neil asjaoludel otsustas Tribunal Supremo (korgeim kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa
Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

»Kas esimese direktiivi [89/104] artikli 6 16ike 1 punkti c tuleb tdlgendada nii, et direktiivi
[2015/2436] artikli 14 ldike 1 punktis c¢ iildisemalt méératletud toiming kasutada ,kaubamarki
kaubamargiomaniku kaupade vdi teenuste identifitseerimiseks voi neile osutamiseks® kuulub
vaikimisi kaubamaérgidigusele seatud piiride sisse?”

Eelotsusetaotluse vastuvdetavus
Inditex on seisukohal, et eelotsusetaotlus on kahel pohjusel vastuvoetamatu.

Sisuliselt méargib Inditex esiteks, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates on esimese direktiivi
89/104 artikli 6 loike 1 punkti c télgendamine asjakohane vaid juhul, kui kassatsioonkaebus tuleb
rahuldada kaubamairgiseaduse artikli 34 loike 2 punkti ¢ rikkumise tottu, see tdhendab maineka
kaubamairgi rikkumise tottu. Inditex leiab, et sellisel juhul ei ole teisele isikule kuuluva
kaubamargi kasutamine kooskdlas ,ausa toostus- voi kaubandustavaga® kaubamaérgiseaduse
esialgse redaktsiooni artikli 37 16ike 1 punkti c tdhenduses. Kuna vastus kiisimusele ei ole seega
eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsuse tegemisel madrav, on eelotsusetaotlus vastuvdetamatu.

Olgu mirgitud, et Euroopa Kohtu viljakujunenud praktika kohaselt on ELTL artiklis 267 ette
nihtud Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute koost66 raames iiksnes pohikohtuasja
menetleval ja selles tehtava lahendi eest vastutaval liikmesriigi kohtul 6igus kohtuasja eripara
arvesse vottes hinnata nii eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks kui ka Euroopa Kohtule
esitatavate kiisimuste asjakohasust. Seega, kui kiisimused on esitatud liidu o6igusnormi
tolgendamise kohta, on Euroopa Kohus iildjuhul kohustatud vastama (16. maértsi 2023. aasta
kohtuotsus Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

Sellest jareldub, et liidu digust késitleva eelotsuse kiisimuse puhul eeldatakse, et see on asjakohane.
Euroopa Kohus voib keelduda niisugusele kiisimusele vastamast vaid siis, kui on ilmne, et
kiisimuses osutatud liidu digusnormi tolgendusel voi kehtivuse kontrollimisel ei ole mingit seost
pohikohtuasja asjaolude voi esemega, kui probleem on hiipoteetiline v6i kui Euroopa Kohtule ei
ole teada vajalikke faktilisi voi diguslikke asjaolusid, et anda talle esitatud kiisimustele tarvilik
vastus (16. martsi 2023. aasta kohtuotsus Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian),
C-522/21, EU:C:2023:218, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika).
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Kéaesoleval juhul ndhtub eelotsusetaotlusest, et pohikohtuasi puudutab riigisisese kaubamargi
vdidetavat kasutamist kolmanda isiku poolt ilma selle kaubamérgi omaniku loata ning et selle
vaidluse pooled on eriarvamusel eelkoige seoses kaubamaérgiseaduse artikli 37 16ike 1 punkti c
esialgse redaktsiooni kohaldatavusega. Eelotsusetaotlusest nahtub samuti, et liikmesriigi kohus
kiisib, milline ulatus on esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punktil ¢, mis puudutab
riigisisese kaubamargi moju piiramist ja mis on Hispaania digusesse iile voetud konealuse
artikliga 37.

Neil asjaoludel ei ole ilmne, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 loike 1 punkti c taotletud
tolgendusel puudub igasugune seos pohikohtuasja faktiliste asjaolude voi esemega voi et
tostatatud probleem on hiipoteetiline.

Mis lisaks puutub Inditexi véitesse, et eelotsuse kiisimus on hiipoteetiline seetottu, et esimese
direktiivi 89/104 artikli 6 loike 1 punktis ¢ ette ndahtud digusparase kasutamise tingimused
langevad kokku maineka kaubamairgi niisuguse kasutamise tingimustega, mida kaubamairgi
omanik voib selle direktiivi artikli 5 loike 2 alusel keelata, nii et need kaks sdtet on teineteist
vilistavad, siis tuleb markida, et need argumendid puudutavad nimetatud direktiivi artikli 6
l6ike 1 viimase lause tolgendamist. Inditexi nende argumentide eesmirk on seega tostatada
artikli 6 16ike 1 tdlgendamise kiisimus, mis erineb eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimusest,
ning sellest ei saa jareldada, et esitatud kiisimus on ilmselgelt hiipoteetiline.

Teiseks viaidab Inditex, et eelotsusetaotluse esitanud kohus niaib olevat seisukohal, et direktiivi
2015/2436 artikli 14 loike 1 punkti ¢ sonastus voimaldab pohikohtuasjas kasitletavat kaubamarki
kasutada, kuna erinevalt sellest, mis tuleneb esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkti c
grammatilisest tdlgendamisest, on tegemist kasutamisega ,osutamiseks. Ta margib, et
kaubamargi kasutamine ,kaubamargiomaniku kaupade vo6i teenuste identifitseerimiseks voi neile
osutamiseks” iseenesest ei ole diguspérane, vaid peab lisaks olema kooskoélas ,ausa todstus- voi
kaubandustavaga“ ning jargima kaubamairgidiguse ammendumise eeskirju muudele isikutele
kuuluvat kaupa puudutavate tehingute puhul. Jérelikult ei ole vastus eelotsuse kiisimusele
tarvilik, kuna sellest ei piisa pohikohtuasjas tostatatud diguskiisimuse lahendamiseks.

Asjaolu, et selle vaidluse lahendamiseks voib eelotsusetaotluse esitanud kohus olla kohustatud
analliiisima voi arvesse votma ka muid sitteid kui need, millele ta oma kiisimuses viitab, ei saa
aga viia jarelduseni, et see kiisimus ei ole vaidluse esemega seotud ja on seega vastuvoetamatu.

Jarelikult tuleb need kaks argumenti, mille Inditex eelotsusetaotluse vastuvdetavuse
vaidlustamiseks esitas, tagasi liikkata.

Euroopa Komisjon mairgib oma seisukohtades — ilma et ta oleks siiski selgesti vditnud, et
eelotsusetaotlus on vastuvoetamatu —, et kiisimus direktiivi 2008/95 artikli 6 ldike 1 punkti c
tolgendamisest, mis on pdhikohtuasjas ajaliselt kohaldatav, tekib iiksnes juhul, kui kaubamargi
ZARA kasutamine Buongiorno poolt kujutab endast kaubandustegevuse kdigus kolmandate
isikute poolt kasutamist, mis on selle direktiivi artikliga 5 keelatud. Kuna néib, et liikmesriigi
esimese astme kohus ei rikkunud 6igusnormi, kui ta leidis, et kaubamérgi ZARA kasutamine ei
kuulu ithegi kaubamairgi kasutamise juhtumi alla, mis on reguleeritud kaubamaérgiseaduse
artikliga 34, millega voeti nimetatud artikkel 5 Hispaania digusesse iile, ei ole vaja kontrollida, kas
selle seaduse artiklis 37, mille esialgses redaktsioonis voeti iile direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1
punkt ¢, sdtestatud tingimused on tdidetud.
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Sellega seoses tuleb markida, et komisjoni argumendid eeldavad, et Euroopa Kohus teeb otsuse
direktiivi 2008/95 artikli 5 tolgendamise kohta. Seetottu tuleb need tagasi liikkata samadel
pohjustel, mis on esitatud kdesoleva kohtuotsuse punktis 34.

Jarelikult tuleb eelotsusetaotlus lugeda vastuvoetavaks.

Eelotsuse kiisimuse analiiiis

Eelotsusetaotlusest ndhtub, et pohikohtuasja asjaolud leidsid aset 2010. aastal. Kuna direktiiv
2008/95, millega esimene direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks ja asendati, joustus
28. novembril 2008, oli pohikohtuasja asjaolude toimumise ajal ajaliselt kohaldatav direktiivi
2008/95 artikli 6 1dike 1 punkt ¢, mitte esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkt c, kuna
viimati nimetatud site oli asendatud esimesena nimetatud séttega. Tuleb siiski tdpsustada, et
nende kahe sitte sonastus on identne.

Eelotsusetaotlusest ndhtub samuti, et eelotsusetaotluse esitanud kohus ei kahtle selles, et direktiivi
2008/95 artikli 6 loike 1 punkti c kohaselt peab kaubamirgi kasutamise eesmargiks olema
teatavate kaupade ja teenuste kui vastava ,kaubamirgiomaniku® kaupade voi teenuste
identifitseerimine voi neile osutamine. Nimelt tuleb tdpsustada, et kuigi direktiivi 2015/2436
artikli 14 16ike 1 punkti c sdnastus viljendab seda nduet niiiid sonaselgelt, tulenes selle noude
olemasolu ka kohtupraktikast, mis késitles esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkti c
tolgendamist (vt selle kohta 17. mértsi 2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group
Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 33, ning 8. juuli 2010. aasta kohtuotsus Portakabin,
C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

Seega tulenevad eelotsusetaotluse esitanud kohtu kahtlused direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1
punkti ¢ tolgendamise kohta seda odigusnormi asendanud sitte, nimelt direktiivi 2015/2436
artikli 14 16ike 1 punkti c erisugusest sdnastusest, mis puudutab kaubamairgi sellise kasutamise
ulatust kolmanda isiku poolt, mida niisuguse kaubamairgi omanik ei saa keelata, sest vastav
kasutamine ei holma tiksnes kolmanda isiku turustatava kauba voi tema poolt pakutava teenuse
kavandatava otstarbe dranditamist.

Seega tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarviliku vastuse andmiseks kiisimus timber
sonastada nii, et sellega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi
2008/95 artikli 6 1dike 1 punkti c tuleb tdlgendada nii, et sellega peetakse silmas kaubamargi
kolmandate isikute poolt mis tahes kasutamist kaubandustegevuse kdigus selleks, et vastavalt
ausale toostus- voi kaubandustavale kaubamiargiomaniku kaupu voi teenuseid identifitseerida voi
neile osutada, voi iiksnes sellist kaubamaérgi kasutamist, mis on vajalik kolmanda isiku turustatava
kauba voi tema pakutava teenuse kavandatud otstarbe niitamiseks.

Viljakujunenud kohtupraktikast nahtub, et liidu digusnormi tolgendamisel tuleb arvesse votta
mitte ainult normi sonastust, vaid ka selle konteksti ning vastava oOigusaktiga taotletavaid
eesmirke, mille osa digusnorm on. Ka liidu digusnormi kujunemislugu voéib anda selle normi
tolgendamiseks asjakohast teavet (16. mairtsi 2023. aasta kohtuotsus Towercast, C-449/21,
EU:C:2023:207, punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

ECLI:EU:C:2024:17 9
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Direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti ¢ sonastuse kohaselt ei anna kaubamark selle omanikule
oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamairki kaubandustegevuse kiigus, kui see on
vajalik kauba voi teenuse kavandatud otstarbe nditamiseks eelkoige juhul, kui tegemist on
lisaseadme voi varuosaga.

Seevastu on direktiivi 2015/2436 artikli 14 16ike 1 punktis ¢ koigepealt mérgitud, et see holmab
kaubamargi kasutamist kaubamargiomaniku kaupade voi teenuste identifitseerimiseks voi neile
osutamiseks, ning seejarel on selles korratud eelnimetatud artikli 6 16ike 1 punkti ¢ normatiivset
sisu, millele eelneb viljend ,eelkoige”.

Nende kahe sitte grammatilisest vordlusest nédhtub seega, et kasutamine, mis vois direktiivi
2008/95 artikli 6 ldike 1 punkti c alusel piirata kaubamérgi moju, on niiiid iiks diguspérase
kasutamise voimalus, mida kaubaméirgiomanik ei saa direktiivi 2015/2436 artikli 14 loike 1
punkti c alusel keelata.

Sellest jareldub, et direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti ¢ ulatus on piiratum kui direktiivi
2015/2436 artikli 14 16ike 1 punkti ¢ kohaldamisala, kuna artikli 6 loike 1 punkt c kasitleb
kaubamairgi kasutamist kaubandustegevuse kiigus iiksnes juhul, kui see on kauba voi teenuse
kavandatud otstarbe nditamiseks vajalik.

Direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti c sellist tolgendust kinnitavad nii osutatud direktiiviga
taotletavad eesmargid, eelkoige selle sdtte eesmirk, nagu see on mdadratud kindlaks
kohtupraktikas, kui ka seda asendava sitte, st direktiivi 2015/2436 artikli 14 loike 1 punkti c
kujunemisloo analiiis.

Esiteks ndhtub Euroopa Kohtu praktikast, et piirates direktiivi 2008/95 artiklist 5
kaubamérgiomanikule tulenevate 6iguste mdju, on selle direktiivi artikli 6 eesmérk iihitada
kaubamirgi kaitse ning kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse poéhihuvid
siseturul nii, et kaubamirgidigus saaks tdita olulist osa moonutamata konkurentsi siisteemis,
mille loomine ja siilitamine on aluslepingu eesmirk (vt selle kohta 17. martsi 2005. aasta
kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 29).

Mis puutub tédpsemini direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti c, siis mérkis Euroopa Kohus, et
selle sdatte kohaldamine ei piirdu olukordadega, kus kaubamirki on vaja kasutada kauba
kavandatava otstarbe nditamiseks ,lisaseadme voi varuosa puhul (vt selle kohta 17. martsi
2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177,
punkt 32). Artikli 6 16ike 1 punkti ¢ kohaldamisalasse kuuluvad olukorrad peavad siiski piirduma
olukordadega, mis vastavad selle sitte eesmaérgile (8. juuli 2010. aasta kohtuotsus Portakabin,
C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

Sellega seoses on Euroopa Kohus tdpsustanud, et direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti c
eesmirk on voimaldada kaubamairgiomaniku pakutavaid kaupu voi teenuseid tdiendavate
kaupade voi teenuste pakkujatel kasutada kaubamirki, et teavitada avalikkust arusaadaval ja
tdielikul viisil nende turustatava kauba voi teenuse kavandatud otstarbest voi teisisonu
funktsionaalsest seosest tema kaupade voi teenuste ning asjaomase kaubamargiomaniku kaupade
voi teenuste vahel (vt selle kohta 17. martsi 2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette
Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punktid 33 ja 34, ning 8. juuli 2010. aasta kohtuotsus
Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).
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Sellest tuleneb, et kohtupraktika kohaselt holmab direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti c
kohaldamisala kaubamérgi kasutamist kaubaméirgiomaniku kaupade voi teenuste
identifitseerimiseks voi neile osutamiseks tiksnes juhul, kui kasutamine piirdub olukorraga, kus
on vaja ndidata kolmanda isiku turustatava kauba voi tema pakutava teenuse otstarvet. Direktiivi
2015/2436 artikli 14 1dike 1 punkti c kontekstis vastab selline olukord aga vaid iithele neist
juhtudest, mil kaubamargi omanik ei saa kaubamairgi kasutamist keelata.

Teiseks, kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma kiisimusega selgitada, milline on
direktiivi 2008/95 artikli 6 loike 1 punkti ¢ ulatus, arvestades seda asendava sitte normatiivset
sisu, siis voib viimati nimetatud sitte kujunemislugu anda selle artikli 6 loike 1 punkti ¢
tolgendamiseks asjakohast teavet.

Ettepanekus votta vastu Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv kaubamairke kasitlevate
liilkmesriikide o6igusaktide iihtlustamise kohta (COM(2013) 162 (final)) on margitud, et ,on
asjakohane ndha [...] ette sonaselge piirang, mis holmab viitavat kasutamist tildiselt”. Seega, nagu
kohtujurist oma ettepaneku punktis 78 sisuliselt markis, viitas véljend ,on asjakohane néha [...]
ette“ komisjoni soovile teha ettepanek piirata kaubamirgi moéju nii, et see puudutaks osutavat
kasutamist iildiselt, ja laiendada selle piirangu ulatust, mis on niiid ette ndhtud direktiivi
2015/2436 artikli 14 loike 1 punktis c, mitte teha ettepanek pelgalt selgitada voi tdpsustada
esimese direktiivi 89/104 artikli 6 16ike 1 punkti c piire.

Lisaks, nagu mairkis kohtujurist ka oma ettepaneku punktis 79, ndhtub komisjoni kavatsus
laiendada varem direktiivi 2008/95 artikli 6 ldike 1 punktis c sidtestatud piirangu ulatust
eelnimetatud ettepaneku votta vastu Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv kaubamérke
kasitlevate liikmesriikide 6igusaktide tihtlustamise kohta (COM(2013) 162 (final)) pohjenduse 25
sonastusest, mille kohaselt ,ei peaks omanikul olema 6igust takistada kaubamargi iildist diglast ja
ausat kasutamist, kui seda kasutatakse omaniku kaupade voi teenuste identifitseerimiseks voi neile
osutamiseks®.

Seetottu toetab direktiivi 2015/2436 artikli 14 16ike 1 punkti ¢ kujunemislugu télgendust, mille
kohaselt on direktiivi 2008/95 artikli 6 16ike 1 punkti ¢ kohaldamisala piiratum kui artikli 14
l6ike 1 punkti c kohaldamisala.

Kéesoleval juhul tuleb liikmesriigi kohtul pohikohtuasja koiki asjaolusid arvesse vottes kindlaks
teha eelkoige, kas Buongiorno on ithe oma teenuse abonemendi reklaamikampaaniaga — mis
voimaldas osaleda loosimisel, mille iiks auhind oli ,ZARA kinkekaart®, kusjuures abonemendi
ostja ekraanil kuvati ristkiilikuga raamistatud tahis ,ZARA®, mis meenutas kinkekaardi formaati
— kaubamairki ZARA direktiivi 2008/95 artikli 5 tahenduses kasutanud, ning kui see on nii, siis
hinnata direktiivi artikli 6 16ike 1 alusel, kas selline kasutamine oli Buongiorno pakutava teenuse
kavandatava otstarbe niditamiseks vajalik, ning kui see on nii, siis kas niisugune kasutamine
toimus kooskoélas ausa toostus- voi kaubandustavaga.

Koiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud kiisimusele vastata, et direktiivi 2008/95
artikli 6 16ike 1 punkti c tuleb tolgendada nii, et sellega peetakse silmas kaubamargi kolmandate
isikute poolt mis tahes kasutamist kaubandustegevuse kaigus selleks, et vastavalt ausale toostus-
voi kaubandustavale kaubamirgiomaniku kaupu voi teenuseid identifitseerida voi neile osutada
tiksnes juhul, kui selline kaubamargi kasutamine on vajalik kolmanda isiku turustatava kauba voi
tema pakutava teenuse kavandatud otstarbe nditamiseks.
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Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kdesolev 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 (neljas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamiirke
kasitlevate liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta artikli 6 16ike 1 punkti ¢

tuleb tolgendada nii, et

sellega peetakse silmas kaubamirgi kolmandate isikute poolt mis tahes kasutamist
kaubandustegevuse kiigus selleks, et vastavalt ausale toostus- voi kaubandustavale
kaubamairgiomaniku kaupu voi teenuseid identifitseerida voi neile osutada iiksnes juhul,

kui selline kaubamirgi kasutamine on vajalik kolmanda isiku turustatava kauba voi tema
pakutava teenuse kavandatud otstarbe néditamiseks.

Allkirjad
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