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Eelotsusetaotlus — Kaubamairgid — Direktiiv (EL) 2015/2436 — Artikkel 10 —
Registreeritud kaubamérgi omaniku ainudigused keelata kolmandal isikul kasutada selle
kaubamirgiga identset véi sarnast tihist — Oiguste rikkumist kisitlev hagi — Selle kaubamirgi
omaniku ainudiguste piirangud — Artikkel 9 ja artikli 18 16ige 1 — Noustumisest tulenevad
piirangud — Nende tingimuste ammendavus, mille esinemisel voib see noustumus esineda —
Sellise riigisisese diguse iildpohimétte kohaldamatus, mis ndeb ette tahise kasutamise keelamise
diguse piirangu muudes olukordades kui need, mis on ette ndhtud nimetatud artiklites

Kohtuasjas C-452/24,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Korkein oikeuse (Soome korgeim kohus) 26. juuni 2024. aasta
madrusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 26. juuni 2024, menetluses

Lunapark Scandinavia Oy Ltd
versus

Hardeco Finland Oy,
EUROOPA KOHUS (kaheksas koda),
koosseisus: koja president S. Rodin, kohtunikud N. Picarra ja O. Spineanu-Matei (ettekandja),
kohtujurist: D. Spielmann,
kohtusekretar: A. Calot Escobar,
arvestades kirjalikku menetlust,
arvestades seisukohti, mille esitasid:
— Lunapark Scandinavia Oy Ltd, esindaja: asianajaja ]. Hatanmaa,
— Soome valitsus, esindaja: M. Pere,

— Euroopa Komisjon, esindajad: P. Némeckovs, J. Samnadda ja T. Sevén,

* Kohtumenetluse keel: soome.
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arvestades pdrast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi
ettepanekuta,

on teinud jargmise

kohtuotsuse

Eelotsusetaotlus puudutab Euroopa Parlamendi ja noukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi
(EL) 2015/2436 kaubamirke késitlevate liikmesriikide 6igusaktide tihtlustamise kohta (ELT 2015,
L 336, 1k 1) artikli 10 tolgendamist.

Taotlus on esitatud Lunapark Scandinavia Oy Ltd (edaspidi ,Lunapark®) ja Hardeco Finland Oy

(edaspidi ,Hardeco®) vahelises kohtuvaidluses selle iile, kas viimati nimetatud é&riithingu poolt
turustatavad maiustused rikuvad Lunaparkile kuuluvat kaubamarki.

Oiguslik raamistik

Liidu oigus
Direktiivi 2015/2436 pohjenduses 10 on mérgitud:

,Adrmiselt oluline on tagada, et registreeritud kaubamirgid on koigi liikmesriikide
digussiisteemides ithtemoodi kaitstud. [...]".

Direktiivi artikkel 9 ,Noustumisest tulenev kehtetuks tunnistamise valistamine“ on sdnastatud
jargmiselt:

»1. Kui artikli 5 loikes 2 ja artikli 5 loike 3 punktis a viidatud varasema kaubamérgi omanik on
liilkmesriigis viie jédrjestikuse aasta jooksul noustunud koénealuses liikmesriigis registreeritud
hilisema kaubamairgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole konealusel
omanikul enam digust varasemale kaubamirgile tuginedes taotleda hilisema kaubamargi
kehtetuks tunnistamist kaupade voi teenuste puhul, mille suhtes hilisemat kaubamairki on
kasutatud, kui hilisema kaubamargi registreerimist ei taotletud pahauskselt.

2. Liikmesriik voib sétestada, et kdesoleva artikli 16iget 1 kohaldatakse artikli 5 16ike 4 punktides a
vOi b osutatud muu varasema 6iguse omaja suhtes.

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

Direktiivi artikkel 10 ,Kaubamirgidigused” sétestab:

»1. Kaubamargi registreerimine annab kaubamérgiomanikule selle suhtes ainudiguse.
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2. Ilma et see piiraks kaubamérgiomanike oigusi, mis on omandatud enne registreeritud
kaubamargi taotluse esitamise kuupéeva voi prioriteedikuupédeva, on registreeritud kaubamargi
omanikul 6igus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast dritegevuse kdigus ilma tema loata
kaupade voi teenustega seoses mis tahes téhist, kui:

a) tédhis onidentne kaubamairgiga ja seda kasutatakse kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed
nendega, mille suhtes kaubamaérk on registreeritud;

b) téhis on identne v6i sarnane kaubamairgiga ning seda kasutatakse kaupade voi teenuste puhul,
mis on identsed voi sarnased selliste kaupade voi teenustega, mille suhtes on kaubamirk
registreeritud, kui nende dravahetamine iildsuse poolt on tdendoline; &dravahetamise
toendosus holmab ka tdendosust, et tahist seostatakse kaubamaérgiga;

c) tahis on identne voi sarnane kaubamaérgiga, sdltumata sellest, kas seda kasutatakse seoses
kaupade voi teenustega, mis on identsed, sarnased voi ei ole sarnased nende kaupade voi
teenustega, mille suhtes konealune kaubamirk on registreeritud, juhul kui kaubamirk on
liilkmesriigis tldtuntud ja juhul kui konealuse tdhise pohjuseta kasutamine tdahendaks
kaubamargi eristusvéime voi omandatud maine ebaausat drakasutamist voi kahjustamist.

[...]%

Sama direktiivi artikli 18 ,Hiljem registreeritud kaubamirgi omaniku sekkumisdigus kui kaitse
rikkumismenetluses® 1dikes 1 on ette ndhtud:

»Rikkumismenetluses ei ole kaubaméargiomanikul 6igust keelata hiljem registreeritud kaubamargi
kasutamist juhul, kui konealust hilisemat kaubamarki ei tunnistataks kehtetuks vastavalt artiklile 8,
artikli 9 16ikele 1 voi 2 voi artikli 46 loikele 3.“

Soome 6igus

Direktiiv 2015/2436 voeti Soome oiguskorda iile 26. aprilli 2019. aasta kaubamaérgiseadusega
(544/2019) (tavaramerkkilaki (544/2019)), mis joustus 1. mail 2019.

Kaubamargiseaduse § 5 kohaselt ei tohi majandustegevuses ilma kaubamérgiomaniku ndusolekuta
kasutada kaupade voi teenuste tunnusena esiteks tdhist, mis on identne identsete kaupade voi
teenuste jaoks registreeritud voi véljakujunenud kaubamairgiga, ning teiseks tdhist, mille
identsuse vOi sarnasuse tottu identsete kaupade vOi teenuste jaoks registreeritud voi
vdljakujunenud kaubamairgiga on tdendoline, et avalikkus voib need omavahel segi ajada.

Kaubamargiseaduse § 6 16ike 1 kohaselt on kaubamirgiomanikul digus keelata §-s 5 nimetatud
tahise kasutamine muu hulgas seoses kaupade voi teenustega voi kaupade pakenditel, voi kaupade
pakkumisel, turuleviimisel vo6i impordil.

Nimetatud seaduse §-s 15, mis késitleb kaubaméargiomaniku tegevusetuse moju, on sitestatud, et
kaubamargist tulenev ainudigus sdilib varasema kaubamairgi korval, kui hilisema kaubamargi
registreerimist on taotletud heas usus vo6i hilisem véljakujunenud téhis on voetud kasutusele heas
usus ja varasema kaubamirgi omanik ei ole viie aasta jooksul pérast hilisema kaubamairgi
kasutamisest teadasaamist astunud samme hilisema kaubamairgi kasutamise takistamiseks.
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Sama seaduse § 62 on sdtestatud, et kaubamargist tuleneva ainudiguse rikkumise korral voib
kohus trahvi hoiatusel keelata sellise tegevuse jiatkamise voi kordamise.

Kaubamairgiseaduse § 63 l6ike 1 punkti 1 kohaselt ei voi kohus keelata hilisema kaubamargi
kasutamist varasema kaubamairgi omaniku tegevusetuse korral § 15 tdhenduses.

Kaubamargioiguse rikkumisest tuleneva hiivitise saamise diguse aegumistidhtaeg on ette nahtud
kaubamairgiseaduse §-s 70, mille 16ige 1 sétestab, et hiivitist saab nduda ainult viimase viie aasta
eest enne hagi esitamist.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimus

Lunaparkile kuulub 29. augustil 2003 esitatud taotluse alusel 14. augustil 2009 registreeritud
kaubamérk nr 246144 DRACULA maiustuste jaoks. Lunapark impordib ja viib Soome turule
selliseid kaupu, mille pakendil on sdnamédrk DRACULA ja Dracula tegelase kujutismérgid.

Enne selle kaubamargi registreerimist Lunaparki poolt importis téhist Dracula kandvaid maiustusi
ja lasi neid turule Karkkimies Oy — Candyman Ltd (edaspidi , Karkkimies®). Karkkimiesil ei olnud
tema poolt kasutavatele tahistele registreeritud voi véljakujunenud ainudigust ning Karkkimiesil ja
Lunaparkil ei olnud kaubamaérgi Dracula kasutamise diguse osas kokkulepet.

Hardeco omandas 31. oktoobril 2019 Karkkimiesi, jdtkates selle tegevust. Seega hakkas Hardeco
alates 2019. aasta novembrist importima ja turule viima maiustusi, mille pakenditel oli sona
»Dracula“ ning vastavat tegelaskuju kujutavad kujutismargid.

Lunapark esitas 6. oktoobril 2020 Markkinaoikeusele (kaubanduskohus, Soome) hagi, milles ta
palus sellel kohtul tuvastada, et Hardeco tegevus rikub tema ainudigust kaubamairgile
DRACULA, keelata see rikkumine ja moista vélja hiivitis sellest tuleneva kahju eest.

Hardeco palus jatta hagi rahuldamata eelkoige pohjusel, et Lunapark oli oma tegevusetuse tottu
kaotanud o6iguse esitada kaubamirgist DRACULA tulenevate oiguste rikkumisel pohinevaid
néudeid. Hardeco vididab, et ta on koigest jaitkanud Karkkimiesi pikaajalist tegevust, millele
Lunapark ei olnud kunagi vastu vaielnud.

Markkinaoikeus (kaubanduskohus) tuvastas 21. detsembri 2022. aasta kohtuotsuses, et
vastandatud tdhis ja kaubamirk on identsed ja neid kasutatakse samade kaupade jaoks ning et
konealuse tdhise kasutamine Hardeco poolt voib tekitada toendosuse, et asjaomane avalikkus ajab
selle segi kaubamirgiga DRACULA. Nimetatud kohus leidis, et samade tdhiste pikaajaline
paralleelne kasutamine Lunaparki ja Karkkimiesi poolt ei ole segiajamise tdendosust
korvaldanud, kuna see ei ole kaasa toonud seda, et see avalikkus eristaks nende driithingute
imporditud maiustusi.

Nimetatud kohus jdttis Lunaparki noduded siiski rahuldamata. Tema hinnangul ei ole
kaubamairgiseaduse sdtted, mis késitlevad kaubamargiomaniku tegevusetuse tagajirgi, kiesoleval
juhul kohaldatavad, kuna Hardecol ei olnud ainudigust tdhistele, mida ta kasutas. Soome
eradiguses kohaldatakse aga laialdaselt pohimotet, mille kohaselt tuleb hagi voi noue esitada
moistliku aja jooksul péarast seda, kui noude esitaja sai teada voi oleks pidanud saama teada
faktilistest asjaoludest, millel noue pohineb. Kédesoleval juhul kestis Lunaparki tegevusetus nii
kaua, et ta on kaotanud odiguse esitada Hardeco vastu kaubamairgist DRACULA tulenevatele
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oigustele tuginedes oiguste rikkumist kasitleva hagi. Asjaolu, et konealuseid tdhiseid kasutab niiiid
Karkkimiesi asemel Hardeco, ei oma tdhtsust, kuna Hardeco tegeleb samade maiustustega, mida
oli turule viinud Karkkimies ning mille suhtes Lunaparkil oli jddnud passiivseks.

Lunapark esitas Markkinaoikeuse (kaubanduskohus) otsuse peale kassatsioonkaebuse Korkein
oikeusele (korgeim kohus), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Lunapark pohjendab oma kassatsioonkaebust sellega, et Markkinaoikeuse (kaubanduskohus)
viidatud eradiguse iildpohimotet ei saa kéesoleval juhul kohaldada, kuna see piiraks —
direktiivi 2015/2436 rikkudes — ainudigust, mille kaubamairk selle omanikule annab. Lisaks vdidab
Lunapark, et ta oli igal juhul reageerinud Hardeco tegevusele moistliku aja jooksul, kuna tema
tegevusetust Karkkimiesi suhtes ei saa tolgendada Hardeco kasuks. Hardeco véidab seevastu, et
tikski nimetatud direktiivi site ei ole kdesolevas asjas takistuseks, et kohalduks konealune
eradiguse lldpohimotte ja kaubamérgiomaniku tegevusetusel oleksid seaduses ette ndhtud
tagajirjed tema oigusele keelata asjaomase kaubamargi kasutamine.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sonul ei ole Euroopa Kohtu praktikas veel késitletud kiisimust,
kas direktiivi 2015/2436 artikli 10 ldigetega 2 ja 3 on vastuolus sellise pohimotte kohaldamine.

Sel pohjusel on eelotsusetaotluse esitanud kohtul tekkinud kiisimus, kas kaubamérgiomanik voib
oma tegevusetuse tottu kaotada diguse keelata kolmandal isikul tdhise kasutamine viisil, mis
kahjustab voi voib kahjustada monda selle kaubamairgi iilesannet, muus olukorras kui
direktiivis 2015/2436 ette nahtud vaikimisi ndustumisest tulenev diguse kaotamine.

Neil asjaoludel otsustas Korkein oikeus (Soome korgeim kohus) menetluse peatada ning esitada
Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

»Kas [direktiivi 2015/2436] artikliga 10 on vastuolus kaubamairgidiguse rikkumise menetluses
sellise riigisisese pohimdtte kohaldamine, mille kohaselt kaubaméirgiomanik voib ka muus kui
kaubamargidirektiivi artikli 18 ldikes 1 ja artikli 9 16igetes 1 voi 2 nimetatud olukorras kaotada
kaubamargidirektiivi artikli 10 1digetes 2 ja 3 ette ndhtud diguse keelata kolmandal isikul kasutada
tiahist, mille kasutamine kahjustab vo6i voib kahjustada monda kaubamargi tilesannet, pohjendusel
et kaubamirgiomanik ei ole kasutamisest teadlik olles ndudnud moistliku aja jooksul selle
keelamist?“

Eelotsuse kiisimuse analiiiis

Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma kiisimusega sisuliselt selgitada, kas
direktiivi 2015/2436 artiklit 10 tuleb tdlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisese diguse
tldpohimotte kohaldamine, mis ndeb ette, et registreeritud kaubamérgiomanik kaotab oiguse
keelata kolmandal isikul kasutada selle kaubamirgiga identset voi sarnast tdhist seoses
kaupadega, mis on identsed voi sarnased nendega, mille jaoks kaubamirk on registreeritud, muus
olukorras kui see, millele on osutatud selle direktiivi artikli 18 l6ikes 1 koostoimes artikli 9
16ikega 1 voi 2.

Sellele kiisimusele vastamiseks tuleb esiteks meenutada, et vastavalt direktiivi 2015/2436 artikli 10

loikele 1 annab kaubamadrgi registreerimine kaubamérgiomanikule selle suhtes ainudiguse.
Nimetatud direktiivi artikli 10 1dike 2 kohaselt on omanikul 6igus takistada kéiki kolmandaid
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isikuid kasutamast kaubandustegevuse kiigus ilma tema nousolekuta mis tahes registreeritud
kaubamadrgiga identset voi sarnast tdhist, kui on tdidetud konealuse 16ike 2 punktides a, b voi ¢
ette ndhtud tingimused.

Direktiivi 2015/2436 artikliga 10 on tdielikult thtlustatud kaubamaérgist tulenevaid 6igusi
kasitlevad normid ja seega on maddratletud Euroopa liidus kaubamérgiomanikele kuuluvate
diguste esemeline sisu (27. oktoobri 2022. aasta kohtuotsus Soda-Club (CO2) ja SodaStream
International, C-197/21, EU:C:2022:834, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

Teiseks piirab direktiivi 2015/2436 artikli 18 loige 1 kaubamérgiomaniku o6igust keelata
rikkumismenetluses hiljem registreeritud kaubamaérki kasutada juhul, kui konealust hilisemat
kaubamarki ei tunnistata kehtetuks muu hulgas vastavalt selle direktiivi artikli 9 16igetele 1 vai 2,
mis késitlevad kehtetuks tunnistamise taotleja diguste piiramist vaikimisi ndustumise tottu.

Viimati nimetatud sitte kohaselt ei ole varasema kaubamérgi omanikul, kes on liikmesriigis viie
jarjestikuse aasta jooksul vaikimisi noustunud konealuses liikmesriigis registreeritud hilisema
kaubamairgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, enam 0digust varasemale
kaubamairgile tuginedes taotleda hilisema kaubamairgi kehtetuks tunnistamist kaupade voi
teenuste puhul, mille suhtes hilisemat kaubamirki on kasutatud, kui hilisema kaubamairgi
registreerimist ei taotletud pahauskselt.

Mis puudutab konkreetselt vaikimisi ndustumisest tulenevat oiguste piirangut kehtetuks
tunnistamise menetluses, siis otsustas Euroopa Kohus 22. septembri 2011. aasta kohtuotsuse
Budéjovicky Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) punktis 33, et ndukogu 21. detsembri 1988. aasta
esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide iihtlustamise
kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 92) artikliga 9 (ntiid direktiivi 2015/2436
artikkel 9) on thtlustatud tdielikult tingimused, mille korral hilisema kaubamérgi omanik voib
sdilitada oma oiguse kaubamirgile, kui varasema identse kaubamirgi omanik noéuab selle
kaubamargi kehtetuks tunnistamist.

Arvestades asjaolu, et nii direktiivi 2015/2436 artikli 18 16ige 1 kui ka artikli 9 16ige 1 voi 2 — millele
esimesena nimetatud site viitab — késitlevad voimalikku vastuolu kahe registreeritud kaubamargi
vahel, siis on see kohtupraktika, mis késitleb vaikimisi noustumisest tulenevat diguste piirangut
kehtetuks tunnistamise menetluses, iile kantav hiljem registreeritud kaubamargi vastu esitatud
oiguste rikkumist késitleva hagi raames esitatud vaikimisi noustumisest tulenevale oiguste
piirangu viitele.

Jarelikult iihtlustab selle direktiivi artikli 18 loige 1 tdielikult tingimused, mille puhul voib
kaubamargist tulenevaid ainudigusi omaniku tegevusetuse korral piirata, ning lubab vaid teatud
tingimustel hiljem registreeritud kaubamarki, kuid mitte sellist kaitsmata tdhist, millest ei tulene
mingit ainudigust.

Kéesoleval juhul nédhtub eelotsusetaotlusest, et kuigi Karkkimies hakkas kasutama tahist Dracula
varasemal kuupéeval, kui kuupédev, mil Lunapark registreeris kaubamérgi DRACULA, ei ole
Karkkimies ega Hardeco omandanud selle tdhise suhtes ainudigust ei registreerimise ega selle
kasutamise teel, mida peab siiski veel kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

Selles kontekstis soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus siiski teada — seadmata kahtluse alla, et

direktiivi 2015/2436 artikli 18 16ige 1 koostoimes selle direktiivi artikli 9 16ikega 1 voi 2 ei ole
pohikohtuasjas esitatud oiguste rikkumise hagi raames kohaldatav —, kas piirang kaubamargi
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DRACULA omanikule antud oiguse suhtes keelata tdhise Dracula kasutamine voib pdhineda
riigisisese oOiguse {ildpohiméttel, mille kohaselt kaubamirgiomanik kaotab oma o6iguse
tegevusetuse tottuy, kui ta ei ole kasutanud seda 6igust moistliku aja jooksul.

Nagu nédhtub eeltoodud pohjendustest ja nagu pealegi vdidab Soome valitsus oma kirjalikes
seisukohtades, ei saa liikmesriigi kohus vaidluses, mis puudutab kaubamairgist tulenevat
ainudigust, piirata selle oiguse kasutamist rohkem, kui on ette ndhtud direktiivi 2015/2436
artikli 18 loikes 1 koostoimes selle direktiivi artikli 9 loikega 1 voi 2.

Direktiivi 2015/2436 artikli 10 ja artikli 18 16ike 1 vastupidine tolgendus kahjustaks selle direktiivi
eesmdrki, mis ndahtuvalt selle pohjendusest 10 seisneb registreeritud kaubamairkide iihetaolise
kaitse tagamises koigi lilkmesriikide digussiisteemides.

Koiki eeltoodud pohjendusi arvestades tuleb esitatud kiisimusele vastata, et direktiivi 2015/2436
artiklit 10 tuleb tolgendada nii, et sellega on vastuolus taolise riigisisese diguse iildpohimoétte
kohaldamine, mille kohaselt kaotab registreeritud kaubamérgi omanik 6iguse keelata kolmandal
isikul kasutada selle kaubamargiga identset voi sarnast téhist kaupade voi teenuste puhul, mis on
identsed voi sarnased nendega, mille suhtes kaubamirk on registreeritud, muul juhul kui
nimetatud direktiivi artikli 18 loikes 1 koostoimes selle artikli 9 ldigetega 1 voi 2 silmas peetud
olukorras.

Kohtukulud

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

Esitatud pohjendustest lihtudes Euroopa Kohus (kaheksas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja néukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide 6igusaktide iihtlustamise kohta artiklit 10

tuleb tolgendada nii, et

sellega on vastuolus taolise riigisisese diguse iildpohimoétte kohaldamine, mille kohaselt
kaotab registreeritud kaubamirgi omanik 6iguse keelata kolmandal isikul kasutada selle
kaubamairgiga identset voi sarnast tihist kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed véi

sarnased nendega, mille suhtes kaubamirk on registreeritud, muul juhul kui nimetatud
direktiivi artikli 18 16ikes 1 koostoimes selle artikli 9 16ikega 1 v6i 2 silmas peetud olukorras.

Allkirjad
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