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W Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

19. september 2013 *

Kaubamiirgid — Direktiiv 89/104/EMU — Artikkel 5 — Kaubamirgi omaniku néusolek selle
kaubamargiga identse tdhise kasutamiseks kolmanda isiku poolt — Uhise kasutamise raames antud
nousolek — Asjaomase omaniku 6igus lopetada iihine kasutamine ja asuda uuesti ainuisikuliselt oma
kaubamarki kasutama

Kohtuasjas C-661/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Cour de cassation’i (Belgia) 2. detsembri 2011. aasta otsusega
esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 23. detsembril 2011, menetluses

Martin Y Paz Diffusion SA
versus
David Depuydt,
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,
EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilesi¢ (ettekandja), Euroopa Kohtu asepresident K. Lenaerts kolmanda
koja kohtuniku iilesannetes, kohtunikud E. Jarasianas, A. O Caoimh ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: P. Cruz Villalén,

kohtusekretdr: ametnik V. Tourres,

arvestades kirjalikus menetluses ja 10. jaanuari 2013. aasta kohtuistungil esitatut,
arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Martin Y Paz Diffusion SA, esindaja: avocat R. Byl,

— D. Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, esindajad: avocat P. Maeyaert ja avocat
S. Lens,

— Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,
— Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst, T. van Rijn, ja J. Hottiaux,

olles 18. aprilli 2013. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus kasitleb seda, kuidas tuleb tdlgendada noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamirke Kkisitlevate liikmesriikide oigusaktide {ihtlustamise kohta (EUT
1989, L 40, lk 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 92), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga (EUT 1994, L 1, lk 3; ELT eriviljaanne 11/52, lk 3) (edaspidi
»direktiiv 89/104”), artikleid 5 ja 8.

See eelotsusetaotlus esitati kohtuvaidluses iihelt poolt Belgia o6iguse alusel asutatud Aariithingu
Martin Y Paz Diffusion SA (edaspidi ,Martin Y Paz”) ja teiselt poolt David Depuydt ning samuti

Belgia oiguse alusel asutatud ériithingu Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (edaspidi ,Fabriek van
Maroquinerie Gauquie”), vahel, mis kisitleb Martin Y Pazile kuuluvate kaubamérkide kasutamist.

Oiguslik raamistik

Vastavalt direktiivi 89/104 pohjendusele 6 ,[ei tohiks] [k]desolev direktiiv [...] vélistada liikmesriikide
muude oOigusnormide kui kaubamirke kasitlevate oigusnormide, niiteks kolvatut konkurentsi,
tsiviilvastutust voi tarbijakaitset kasitlevate digusnormide kohaldamist kaubamarkide suhtes”.

Direktiivi 89/104, artikkel 5 , Kaubamargiga antavad digused” sétestab:

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

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

[..]".
Vastavalt selle direktiivi artiklile 6 ,Kaubamdrgi moju piirangud”

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

a) oma nime ja aadressi;

b) tdhiseid, mis nditavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, védrtust, geograafilist paritolu, kaupade
tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

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

kui konealune isik kasutab neid kooskolas ausa todstus- voi kaubandustavaga.
2. Kaubamark ei anna selle omanikule oigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse

kdigus varasemat oigust, mis kehtib ainult konkreetses paikkonnas, kui seda o&igust tunnustatakse
konealuse liikmesriigi digusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda tunnustatakse.”
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Direktiivi 89/104 artikli 7 esialgne redaktsioon pealkirjaga ,Kaubamaérgist tulenevate ©oiguste
ammendumine” sdtestas:

»1. Kaubamadrk ei anna selle omanikule digust keelata kaubamérgi kasutamine seoses kaupadega, mille
on konealuse kaubamairgi all iihenduse turule viinud kaubamérgi omanik véi mis on seal turule viidud
tema loaga.

2. Loiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on o6iguslik pdhjendus olla vastu kaupade tédiendavale
turustamisele, eriti kui kaupade olukord on parast turuleviimist muutunud vo6i kahjustada saanud.”

Vastavalt 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 ldikele 2 koostoimes selle
lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi 89/104 artikli 7 loike 1 esialgset versiooni selle lepingu
tarvis, asendades sona ,ithenduses” sonadega ,lepinguosalise territooriumil”.

Direktiivi 89/104 artikkel 8 satestab:

»1. Kaubamirk voib olla litsentsi objektiks {the voi koigi kaupade voi teenuste osas, mille jaoks ta on
registreeritud, kogu asjaomases liikmesriigis voi mones selle osas. Litsents voib olla ainulitsents voi
lihtlitsents.

2. Kaubamirgi omanik voib kasutada sellest kaubamargist tulenevaid oigusi sellise litsentsiaadi suhtes,
kes rikub oma litsentsilepingu sitteid [...]”.

Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja noéukogu 22. oktoobri 2008. aasta
direktiiviga 2008/95/EU kaubamirke Kkisitlevate liikmesriikide &igusaktide iihtlustamise kohta
(ELT L 299, lk 25), mis joustus 28. oktoobril 2008. Pohikohtuasja faktiliste asjaolude asetleidmise
kuupédeva arvestades tuleb pohikohtuasja suhtes siiski kohaldada direktiivi 89/104.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Lepinguga, mis solmiti 6. juunil 1990, miiiis Paul Baquet, nahktoodete valmistaja ja 1989. aastal
maksejouetuks kuulutatud, Belgia diguse alusel asutatud &riithingu vara omanik, selle ériithingu nime
»,Nathan” Martin Y Pazile, ,eesmirgiga hakata tootma nahkpudukaupade sarja”.

Selle lepingu kohaselt siilis ,Paul Baquet'l kiekottide valmistamisel kasutatava nime omandioigus”.
Martin Y Paz vottis kohustuse hoiduda osutamast kdlvatut konkurentsi selliste kaupade tootmisel ja
levitamisel, samas kui Paul Baquet tagas Martin Y Pazile ainukasutusdiguse nimele ,Nathan” seoses
nahkpudukaupade tootmise ja levitamisega.

Paul Baquet miiiis 2. mai 1995. aasta lepinguga talle kuuluva ettevotte vara, mis seondus kéekottidega,
Fabriek van Maroquinerie Gauquie direktorile David Depuydt’le.

Asjaomases lepingus oli tdpsustatud, et dritthingu vara hulka kuulub Beneluxi sénamérk ,Nathan”
(edaspidi ,sonamairk ,Nathan™), mille Paul Baquet oli aastal 1991 registreerinud 15. juuni 1957. aasta
markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkulepe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul; edaspidi ,Nizza kokkulepe”) klassidesse 18 ja 25
kuuluvate kaupade jaoks. Asjaomased kaubad on nahktooted (klass 18) ning roivad ja jalatsid
(klass 25).

Seega kuulus see sonamirk edaspidi David Depuydt’le.

Lisaks viitas konealune 2. mai 1995. aasta leping Paul Baquet’ poolt Martin Y Pazi suhtes vdetud
kohustusele hoiduda nahkpudukaupade tootmisest ja levitamisest nime ,Nathan” all.
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Pérast lepingu solmimist hakkas David Depuydt Fabriek van Maroquinerie Gauquie kaudu sdonamérgi
»Nathan” all turustama kéekotte, mis kandsid laiusesse viljavenitatud N-tdhe kujutist.

Pooled on eri meelel, mis kuupdevast alates hakkas ka Martin Y Paz oma toodetel laiusesse
vdljavenitatud N-tahe kujutist kasutama.

Faksis, mille Martin Y Paz 18. juulil 1998 Fabriek van Maroquinerie Gauquie’le saatis, heitis ta
viimasele ette koosto6 puudumist. Ta tegi ettepaneku kooskolastada omavahel toodete puhul
kasutatavad materjalid ja véarvid ning vahetada klientide nimekirju.

Martin Y Paz registreeris 14. augustil 1998 eelkoige Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate
kaupade jaoks Beneluxi kujutismirgi, mis seisnes laiusesse viljavenitatud N-tihe kujutises (edaspidi
ykaubamirk ,N””) ja Beneluxi kujutismérgi, mis seisnes kunstiliselt kujundatud sdnamérgis Nathan
(edaspidi ,kujutismérk ,Nathan™”).

Nii Martin Y Paz kui ka Fabriek van Maroquinerie Gauquie kasutasid alates aastast 2002 samuti
sonamirki ,Nathan Baume”. Martin Y Paz registreeris 24. jaanuaril 2002 selle tdhise Beneluxi
kaubamargina (edaspidi ,kaubamérk ,Nathan Baume””) Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25
kuuluvate kaupade jaoks.

Molemad éritthingud miiiisid oma kaupu (Fabriek van Maroquinerie Gauquie toodetud kéekotid ja
jalatsid ning Martin Y Pazi toodetud muud nahktooted) teineteisele ning need olid vélja pandud
molema kauplustes.

Aja jooksul konealuste dritihingute omavahelised suhted halvenesid.

David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie (edaspidi koos ,Gauquie”) esitasid 24. mail 2005
Tribunal de commerce de Nivelles’ile hagi Martin Y Pazi vastu, paludes kujutismérgid ,N” ja ,Nathan”
ning sdnamargi ,Nathan Baume” kehtetuks tunnistada voi teise voimalusena jdtta need kaubamairgid
kehtivaks ainult nahkpudukaupade suhtes.

Tribunal de commerce de Nivelles jattis 19. oktoobri 2006. aasta otsusega talle esitatud hagi
rahuldamata.

Martin Y Paz esitas 11. jaanuaril 2007 Tribunal de commerce de Nivelles'i presidendile hagi, ndudes, et
Gauquie’d kohustataks lopetama Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks
asjaomaste tdhiste kasutamine, mis on identsed voi sarnased kaubamairkidega ,N” ja ,Nathan Baume”.
Gauquie esitas vastuhagi, noudes, et Martin Y Pazil keelataks nende kaubamarkide ja koigi sonamérgiga
»Nathan” identsete voi sarnaste tdhiste kasutamine koigi nahktoodete jaoks peale nahkpudukaupade.

Martin Y Pazi hagi jdeti 9. mai 2007. aasta otsusega rahuldamata ja nimetatud é&ritthingul keelati
Gauquie poolt levitatavate kaekottidega identsete voi sarnaste kdekottide valmistamine voi turustamine
tahiste ,N”, ,Nathan” voi ,Nathan Baume” all.

Martin Y Paz esitas Cour d’appel de Bruxelles’ile 9. mai 2007. aasta otsuse peale apellatsioonkaebuse
ning Gauquie esitas vastuapellatsioonkaebuse nimetatud kohtuotsuse peale ja apellatsioonkaebuse
kédesoleva otsuse punktis 24 nimetatud 19. oktoobri 2006. aasta otsuse peale.

Cour dappel de Bruxellesi 8. novembri 2007. aasta otsusega keelati Gauquie’l kasutada
kaubamaérkidega ,N” voi ,Nathan Baume” identsete voi sarnaste tdhiste kasutamine muude kaupade
kui kdekotid ja jalatsid jaoks ning keelati Marin Y Pazil kasutada oma kaubamairki ,N”,
kujutismirki ,Nathan” ja kaubamirki ,Nathan Baume” kiekottide ja jalatsite jaoks. Ulejidnud osas
jattis Cour d’appel de Bruxelles Gauquie apellatsioonkaebuse nimetatud 19. oktoobri 2006. aasta
kohtuotsuse peale rahuldamata.
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Mis puutub oigustesse, mis tulenevad kaubamaérkidest ,N” ja ,Nathan Baume” nende omanikule
Martin Y Pazile, siis otsustas Cour d’appel de Bruxelles, et see driithing oli kuni kasutamiskeelu
kehtestamise noude esitamiseni Tribunal de commerce de Nivelles’i presidendile alati tunnustanud
Gauquie digust kasutada kdekottide ja jalatsite jaoks Martin Y Pazi kaubamérkidega identseid téhiseid.
Sellise tunnustamise margiks olid muu hulgas Martin Y Pazi tehtud ettepanekud seada sisse oma ja
Gauquie toodete turustamise ithine korraldus.

Eelnimetatud kohus tegi nende asjaolude pohjal jarelduse, et Martin Y Paz oli Gauquie’le andnud
stagasivotmatu ndusoleku” nende tdhiste kasutamiseks kaekottide ja jalatsite jaoks. Esiteks leidis
kohus, et taotledes tingimusteta sellise kasutamise keelamist, kuritarvitas Martin Y Paz nendest
kaubamarkidest tulenevat ainudigust, ja teiseks kujutas kohtu sonul see, et mainitud ériiithing turustas
kaekotte voi jalatseid nende kaubamirkide all, endast kolvatu konkurentsi osutamist, kuna ta kasutas
Oigusvastaselt dra Gauquie tehtud investeeringuid oma korgetasemeliste toodete tutvustamiseks
tarbijatele, ja vois lisaks tingida segiajamise tarbijate hulgas.

Martin Y Paz esitas kidesoleva otsuse punktis 28 nimetatud 8. novembri 2007. aasta kohtuotsuse peale
kassatsioonkaebuse.

Kuigi Martin Y Paz moonis, et oli andnud Gauquie’le tdhtajatu nousoleku kaubamairgiga ,N” ja
kaubamairgiga ,Nathan Baume” identsete tdhiste kasutamiseks kaekottide ja jalatsite jaoks, viitis
Martin Y Paz, et Cour d’appel de Bruxelles rikkus 6igusnormi, médratledes asjaomase nousoleku kui
stagasivotmatu”. Martin Y Pazi arvates saab selle nousoleku igal ajal ithepoolselt tagasi votta. Kuna
Gauquie’le kasutamiseks antud nousolekut enam ei ole, siis ei ole Martin Y Pazi sonul tema noude
puhul, et Gauquie'l keelataks tema kaubamairkidega identsete voi sarnaste tédhiste mis tahes
kasutamine, mingil juhul tegemist kuritarvitamisega, vaid ta teostab oiguspdraselt ainudigust, mis
tuleneb talle kuuluvatest kaubamarkidest.

Samuti rikkus Cour d’appel de Bruxelles Martin Y Pazi viitel digusnormi, tuvastades, et viimasel ei ole
digust valmistada ja turustada kdekotte ja jalatseid kaubamairkide ,N” ja ,Nathan Baume” all. Sellega
seoses markis Martin Y Paz, et asjaomased kaubamaérgid on registreeritud selliste kaubaklasside jaoks,
mis holmavad muu hulgas kéekotte ja jalatseid. Kui Martin Y Pazil keelataks oma kaubamarkide
kasutamine nende kaupade jaoks, siis tdhendaks see selle driithingu ilma jatmist talle kuuluvast
ainudigusest.

Cour de cassation litkkas oma 2. detsembri 2011. aasta otsuses tagasi Martin Y Pazi pohistuskdigu, et
kasutamiskeelu kehtestamise ndue on iiksnes viimase kaubamaérkidest tuleneva ainudiguse viljendus ja
seega ei saa seda mddratleda kuritarvitusena. Selles kiisimuses toi Cour de cassation vilja, et Cour
d’appel de Bruxelles tuvastas Martin Y Pazi kuritarvituse mitte iiksnes viimase antud nousoleku
pohjal, vaid samuti sellest ldhtudes, kuidas oli sonastatud selle driithingu esitatud kasutamiskeelu
kehtestamise ndue, ja arvestades taustal olevat kiattemaksumotiivi.

Seevastu ei olnud Cour de cassation kindel, kas Cour d’appel de Bruxelles sai digusnormi rikkumata
jatta Martin Y Pazi ilma vdimalusest tugineda oma kaubamérkidele Gauquie vastu ning samuti
voimalusest kasutada ise oma kaubamirke kidekottide ja jalatsite jaoks. Seega otsustas Cour de
cassation 2. detsembri 2011. aasta otsusega menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule jérgmised
eelotsuse kiisimused:

»1. a) Kas [direktiivi 89/104] artikli 5 16iget 1 ja artikli 8 1diget 1 tuleb tolgendada nii, et kaubamargi
omanik ei voi registreeritud kaubamadrgist tulenevale ainudigusele enam kunagi kolmanda

isiku vastu tugineda kaupade osas, mis olid registreerimise ajal kaubamargiga hélmatud,

— kui kaubamirgi omanik on pika aja jooksul jaganud kolmanda isikuga teatud
kaasomandivormis selle kaubamairgi kasutust iithe osa holmatud kaupade puhul?
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— kui kaubamairgi omanik on sellise jagamisega seoses andnud mainitud kolmandale isikule
oma tagasivotmatu nousoleku selleks, et kolmas isik kasutab kaubamairki nende kaupade
puhul?

b) Kas nimetatud artikleid tuleb tolgendada nii, et diguse omaja poolt diguse vadrkasutamist voi
kuritarvitamist keelava siseriikliku oigusnormi kohaldamise jarelmiks voib olla 1oplik keeld
teostada ainudigust ithe osa holmatud kaupade puhul, voi nii, et konesolev kohaldamine
peab piirduma muu sanktsiooniga diguse vadrkasutuse voi kuritarvitamise eest?

2. a) Kas [direktiivi 89/104] artikli 5 1oiget 1 ja artikli 8 loiget 1 tuleb tdlgendada nii, et kui
registreeritud kaubamairgi omanik votab tagasi kolmanda isiku ees voetud kohustuse mitte
kasutada seda kaubamarki teatud toodete puhul ja kavatseb seega asuda ise uuesti kaubamarki
kasutama, voib siseriiklik kohus siiski selle uuesti kasutama asumise loplikult keelata sel
pohjusel, et uuesti kasutama asumine kujutaks endast koélvatut konkurentsi, kuna kaubamérgi
omanik kasutaks seeldbi dra reklaami, mida kolmas isik on sellele kaubamargile teinud, ning
see voiks tingida segiajamise klientuuri seas, voi tuleb seda tolgendada nii, et siseriiklik kohus
peaks kohaldama muud sanktsiooni, mis ei keelaks loplikult kaubamirgi omanikul asuda ise
uuesti kaubamarki kasutama?

b) Kas nimetatud artikleid tuleb tdlgendada nii, et kaubamérgi omanikku puudutav 16plik
kasutuskeeld on odigustatud, kui kolmas isik on aastaid teinud investeeringuid tutvustamaks
tildsusele tooteid, mille puhul on kaubamérgi omanik lubanud tal kaubamarki kasutada?”

Eelotsusetaotluse vastuvoetavus

Gauquie on seisukohal, et esitatud kiisimused on vastuvoetamatud voi need tuleb vdhemalt @imber
sonastada.

Gauquie arvates kohaldub kohtuvaidlusele Martin Y Paziga mitte direktiiv 89/104, vaid siseriiklik digus,
millega nimetatud direktiiv on iile voetud. Kuna Euroopa Kohus ei ole padev tolgendama siseriiklikku
oigust, siis ei saa kédesolevat eelotsusetaotlust lébi vaadata.

Igal juhul ei oma Gauquie sonul kiisimustele antav vastus tdhtsust pohikohtuasja lahendi seisukohalt.
Selles kiisimuses margib ta, et direktiivi 89/104 artikkel 5 kasitleb kaubamargist tuleneva ainudiguse
ulatust siis, kui nousolek puudub, kéesolev eelotsusetaotlus aga pohineb sellel, et on antud
»tagasivotmatu nousolek”. Nimetatud direktiivi artikkel 8, mis kasitleb litsentse, ei seondu mingil moel
kéesoleva kohtuvaidlusega, kuna Martin Y Paz ja Gauquie ei ole sdlminud litsentsilepingut.

Lisaks annavad Gauquie viitel Cour de cassation’i esitatud kiisimused mdista, nagu keelanuks Cour
d’appel de Bruxelles Martin Y Pazil oma kaubamairkidest tuleneva ainudiguse igasuguse teostamise,
kuid tegelikult keelas nimetatud kohus sel &riithingul selle diguse teostamise iiksnes kiekottide ja
jalatsite osas.

Euroopa Komisjon jagab Gauquie seisukohta, et direktiivi 89/104 artikkel 8 ei oma poéhikohtuasja
lahendi seisukohalt tihtsust. Mis aga puutub selle direktiivi artiklisse 5, siis leiab komisjon, et see séte
voib olla asjakohane, isegi kui pohikohtuasjas tuleb lahend leida eelkoige Belgia tsiviildiguse ja ausat
konkurentsi reguleerivate sitete alusel, nagu leiab nimetatud institutsioon.

Martin Y Paz ja Poola valitsus ei ole eelotsusetaotluse vastuvoetavust vaidlustanud.
Mis koigepealt puudutab Gauguie argumenti, et eelotsusetaotluse esitanud kohus taotleb tegelikult

direktiivi 89/104 iile votva siseriikliku diguse tdlgendust, siis tuleb tdodeda, et see drilihing ei vaidlusta
seda, et siseriikliku voi Beneluxi diguse kohaldamine peab olema kooskoélas direktiiviga kaubamérke
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kasitlevate liikmesriikide oigusaktide iihtlustamise kohta. Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub
direktiivi 89/104 tolgendust aga just nimelt selleks, et otsustada, kas Cour d’appel de Bruxelles sai seda
direktiivi rikkumata keelata Martin Y Pazil kasutada oma kaubamirki kéekottide ja jalatsite jaoks ja
tugineda Gauquie vastu neist kaubamarkidest tulenevale ainudigusele. Neil asjaoludel ei saa viita, et
eelotsusetaotluse eesmirk on muu kui liidu oiguse tolgendamine (vt analoogia alusel 11. septembri
2003. aasta otsus kohtuasjas C-6/01: Anomar jt, EKL 2003, lk I-8621, punkt 38).

Jargmiseks tuleb todeda seoses argumendiga, nagu ei oleks selle direktiivi artiklid 5 ja 8 pohikohtuasja
lahendi seisukohalt asjakohased, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt saab selle argumendiga
noustuda vaid siis, kui on ilmne, et taotletud tolgendamisel puudub igasugune seos kohtuasja faktiliste
asjaolude voi esemega (vt eelkoige 13. martsi 2001. aasta otsus kohtuasjas C-379/98: PreussenElektra,
EKL 2001, lk I-2099, punkt 39; 5. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-94/04
ja C-202/04: Cipolla jt, EKL 2006, lk 1-11421, punkt 25, ning 18. juuli 2013. aasta otsus kohtuasjas
C-414/11: Daiichi Sankyo ja Sanofi-Aventis Deutschland, punkt 35).

Kuigi peab paika Gauquie viide, et direktiivi 89/104 artikkel 5 kasitleb kaubamairgiga identsete voi
sarnaste kaubamirkide kasutamist kaubamérgi omaniku ndusolekuta, ei tulene seevastu
eelotsusetaotluse esitanud kohtu viitest ,tagasivotmatule nousolekule” tingimata, et Martin Y Paz
noustub sellega, et Gauquie kasutab tema kaubamérkidega identseid téhiseid ja et seega on
pohikohtuasja puhul tditmata tiks direktiivi 89/104 artiklis 5 sétestatud reegli kohaldamise véltimatu
tingimus, nimelt néusoleku puudumine.

Kéesoleva otsuse punktis 25 kokkuvotvalt esitatud asjaoludest ndahtub hoopis, et Martin Y Paz ei ole
enam nous oma kaubamarkide paigutamisega Gauquie toodetele.

Lisaks sellele tuleneb eelotsusetaotlusest, et kasutades viljendit ,tagasivotmatu nousolek”, kordas Cour
de cassation Cour d’appel de Bruxelles’i pruugitud sdnastust, osutamaks esiteks sellele, et Martin Y Paz
oli votnud tdhtajatu iihise kasutamise raames Gauquie suhtes ithepoolse kohustuse mitte olla vastu
sellele, kui viimane kasutab tema kaubamairkidega identseid tdhiseid kéekottide ja jalatsite jaoks, ning
teiseks sellele, et sellest kohustusest ei saanud loobuda tiihepoolselt voi vdhemalt mitte oigust
kuritarvitades, nagu toimus kdesoleval juhul. Eelotsusetaotluses taolise viljendi kasutamine néib seega
osutavat sellele, et Martin Y Paz ei votnud oma ndusolekut tagasi oiguspéraselt, ja ei voimalda
jareldada, et direktiivi 89/104 artiklil 5 puudub ilmselgelt seos kidesoleva kohtuasja esemega.

Samuti ei tingi eelotsusetaotluse vastuvoetamatust asjaolu, et eelotsuse kiisimuste sdnastus voimaldab
arvata, nagu oleks pohikohtuasjas tegemist meetmega, millega keelatakse kaubamarkide omanikul oma
kaubamarkidest tuleneva ainuodiguse igasugune teostamine, kui tegelikult keelati tal selle oiguse
teostamine teatavate kaupade puhul. Selles osas piisab kiisimuste iimbersonastamisest.

Kuid mis puutub direktiivi 89/104 artiklisse 8, siis tuleb tddeda, et selle litsentse kasitleva sitte
tolgendamine on pohikohtuasja lahendi seisukohalt tarbetu. Gauquie ja komisjoni poolt réhutatud
asjaolu, et pooltevahelised suhted ei ole kunagi olnud reguleeritud litsentsiga, on mainitud
eelotsusetaotluses ja Martin Y Paz on seda suulises menetluses esitatud Euroopa Kohtu kiisimusele
antud vastuses kinnitanud. Kuigi Martin Y Paz rohutas sellega seoses, et tootesarja ,Nathan” ja
nendega seotud kaubamirkide kasutamine ihiselt koos Gauquie’ga on ldhedane litsentsi tiiiipi
lepingulisele suhtele, mo6onis ta, et tegelikult ei olnud kasutamisel sellise suhte tunnuseid.

Eeltoodust ilmneb, et eelotsusetaotlus on vastuvoetamatu niivord, kuivord see puudutab
direktiivi 89/104 artikli 8 tdlgendamist ning tuleb tunnistada iilejadnud osas vastuvoetavaks.
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Eelotsuse kitsimused

Oma kiisimustega, mida on kohane kasitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt
teada saada, kas direktiivi 89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamirkide omanik, kes
kolmanda isikuga {ihise kasutamise raames on kolmandale isikule andnud ndusoleku oma
kaubamarkidega identsete tihiste kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse,
mille jaoks asjaomased kaubamirgid on registreeritud, ja kes soovib seejirel selle kasutamise keelata,
jaetakse tdielikult ilma voimalusest tugineda neist kaubamarkidest talle tulenevale ainudigusele selle
kolmanda isiku vastu ja voimalusest teostada ise seda ainudigust nimetatud kolmanda isiku omadega
identsete kaupade puhul.

Martin Y Paz on seisukohal, et artikkel 5 vilistab sellise digusest ilmajétmise, mille tulemusel kaotab
tema sonul asjaomastest kaubamairkidest tulenev ainudigus oma motte. Mainitud ainudiguse ainsad
lubatavad piirangud on ette ndhtud direktiivi 89/104 artiklites 6 ja 7.

Gauquie vdidab seevastu, et kaubamargist tulenevat ainudigust piirab ka siseriikliku diguse pohimote, et
oiguse omaja ei tohi seda oigust kuritarvitada voi teostada seda ebaausalt. Konealune oigusest
ilmajatmine on seega direktiivi 89/104 artikliga 5 kooskdlas.

Poola valitsus ja komisjon leiavad, et see pohimote piirab kaubamairgist tulenevat ainudigust, kuid see
ei tohi kaasa tuua selle ainudiguse teostamise 16plikku keeldu. Poola valitsuse sonul tuleb peale selle
kéesoleva pohikohtuasja puhul uurida, kas kaubamérgi omaniku poolt keelata soovitav kasutamine
ohustab mond kaubamargi iilesannet.

Koigepealt tuleb meelde tuletada, et direktiivi artiklitega 5-7 iihtlustatakse kaubamairgist tulenevaid
oigusi kasitlevad normid tiielikult ning need artiklid maaratlevad odigused, mis kuuluvad Euroopa
Liidus kaubamérgi omanikele (vt eelkoige 20. novembri 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades:
C-414/99-C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss, EKL 2001, lk I-8691, punkt 39; 3. juuni 2010. aasta
otsus kohtuasjas C-127/09: Coty Prestige Lancaster Group, EKL 2010, lk 1-4965, punkt 27,
ja 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09: Budéjovicky Budvar, EKL 2011, lk I-8701,
punkt 32).

Seega ei saa siseriiklik kohus muudel, kui selle direktiivi artiklis 8 ja sellele jargnevates artiklites ette
ndhtud erandjuhtudel kaubamairgist tulenevat ainudigust kasitleva kohtuvaidluse raames piirata sellist
ainudigust madral, mis {iletab konealustes artiklites 5—-7 sdtestatud piirangud.

Neist piirangutest radkides on esiteks vaieldamatu, et tikski direktiivi 89/104 artiklis 6 ette nahtud
piirangutest ei ole asjakohane pohikohtuasjas késitletava taolises olukorras.

Teiseks tuleb todeda, et selline nousolek, mis voimaldas Gauquie’l kasutada kéekottide ja jalatsite jaoks
Martin Y Pazi kaubamairkidega identseid téhiseid, toob téepoolest kaasa ainudiguse ammendumise selle
direktiivi artikli 7 tdhenduses, kuid seda iiksnes seoses nende tooteeksemplaridega, mille on
esmakordselt Euroopa majanduspiirkonnas (EMP) turule viinud isik, kellele nousolek anti (vt selle
kohta 1. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999, 1k 1-4103,
punktid 19 ja 20, ning eespool viidatud kohtuotsus Coty Prestige Lancaster Group, punkt 31). Sellest
kohtupraktikast ja samuti nimetatud artiklist 7 ilmneb, et kolmas isik, kellele on néusolek antud ja kes
saab seega tugineda ainudiguse ammendumisele koigi selle ndusolekuga hélmatud ja tema poolt EMP-s
turule viidud tooteeksemplaride osas, ei saa enam sellele ammendumisele tugineda, kui nousolek on
tagasi voetud.

Kolmandaks tuleneb viljakujunenud kohtupraktikast seoses nii késitletava direktiivi 89/104 artiklist 5
olemuslikult tulenevate ainudiguse piirangutega, et selles sittes ette ndhtud piirang kehtestati,
voimaldamaks kaubamaérgi omanikul kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamirgi omanikuna, see
tdhendab tagada, et kaubamark saab tdita oma iilesandeid. Seega peab selle diguse teostamine piirduma

8 ECLIL:EU:C:2013:577



59

60

61

62

63

KOHTUOTSUS 19.9.2013 — KOHTUASI C-661/11
MARTIN Y PAZ DIFFUSION

juhtudega, kui tdhise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab vo6i voib kahjustada monda
kaubamargi iilesannet. Kaubamairgi selliste {ilesannete hulka ei kuulu mitte ainult kaubamérgi peamine
ilesanne tagada tarbijatele kauba voi teenuse péritolu, vaid ka muud iilesanded, nagu asjaomase kauba
voi teenuse kvaliteedi tagamine voi teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud iilesanded (vt selle kohta
eelkdige eespool viidatud kohtuotsus Budéjovicky Budvar, punkt 71 ja seal viidatud kohtupraktika, ning
22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit, EKL 2011,
Ik I-8625, punktid 32—41).

Kéesoleval juhul voiks Martin Y Pazile talle kuuluvatest kaubamairkidest tulenev ainudigus, mida ta
niiid teostada soovib, olla holmatud direktiivi 89/104 artikli 5 ldike 1 punktis a ette ndhtud
olukorraga, kus kaubamirgi omanik keelab selle kaubamirgiga identse tdhise tema loata kasutamise
kolmanda isiku poolt kaupade puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamirk on
registreeritud.

Kui toepoolest peaks olema nii, et Gauquie kasutas pérast seda, kui Martin Y Paz oli véljendanud oma
tahet teostada Gauquie vastu oma ainudigust, Martin Y Pazi kaubamairkidega identseid tdhiseid ilma
viimase loata — asjaolu, mille paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus —, siis
peab nimetatud kohus vastavalt kdesoleva otsuse punktis 58 tddetule kontrollima, kas vaadeldava
juhtumi asjaoludel selline kasutamine kahjustab voi voib kahjustada mond konealuste kaubamarkide
tilesannet. Kui selline kahjustamine voi kahjustamise oht peaks esinema, siis tuleb tuvastada, et
Martin Y Pazi ilmajidtmine oma ainudiguse teostamise voimalusest Gauquie poolt kasutamise vastu
laheb kaugemale, kui direktiivi 89/104 artiklitest 5-7 tulenevad piirangud.

Nagu kinnitab ka direktiivi 89/104 pohjenduses 6 olev viide liikmesriikide tsiviilvastutust kasitlevatele
oigusnormidele, voib liikmesriigi kohus tdepoolest moista kaubamérgi omanikule karistuse voi
kohustada teda hiivitama kahju, kui tuvastatakse, et asjaomane kaubamirgi omanik on oGigusvastaselt
tagasi votnud nousoleku, mille ta oma kaubamairkidega identsete téhiste kasutamiseks kolmandale
isikule andis. Nagu on mairkinud nii Poola valitsus, komisjon kui ka kohtujurist oma ettepaneku
punktides 78-83, ei saa siiski sellise kditumise tuvastamise jérelmiks olla kohtuotsusega méaramatuks
ajaks tihise kasutamise sdilitamine, kui puudub asjaomaste dritthingute iihine tahe selliseks
kasutamiseks.

Eeltoodud kaalutluste pohjal tuleb esitatud kiisimustele vastata, et direktiivi 89/104 artikliga 5 on
vastuolus see, kui kaubamirkide omanik, kes kolmanda isikuga iihise kasutamise raames on sellele
kolmandale isikule andnud noéusoleku oma kaubamairkidega identsete tdhiste kasutamiseks teatavate
kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks asjaomased kaubamairgid on registreeritud, ja kes
sellise kasutamisega enam ndus ei ole, jdetakse tdielikult ilma voimalusest tugineda talle neist
kaubamarkidest tulenevale ainudigusele selle kolmanda isiku vastu ja vdimalusest teostada ise seda
ainuodigust kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.

Kohtukulud

Kuna pohikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva
asja iiks 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 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke Kkisitlevate
liikmesriikide o6igusaktide iihtlustamise kohta (muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga) artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamirkide omanik, kes
kolmanda isikuga iihise kasutamise raames on sellele kolmandale isikule andnud néusoleku oma
kaubamirkidega identsete tihiste kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad
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klassidesse, mille jaoks asjaomased kaubamirgid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega
enam nous ei ole, jietakse tidielikult ilma voimalusest tugineda talle neist kaubamirkidest
tulenevale ainudigusele selle kolmanda isiku vastu ja voimalusest teostada ise seda ainudigust
kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.

Allkirjad
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