MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL JT
EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
15. oktoober 2009 *

Kohtuasjas C-324/08,

mille ese on EU artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden’i (Madalmaad) 11. juuli
2008. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. juulil
2008, menetluses

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

versus

Diesel SpA,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.
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EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: viienda koja esimees esimese koja esimehe iilesannetes M. Ilesic,
kohtunikud A. Tizzano (ettekandja), A. Borg Barthet, E. Levits ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretér: osakonnajuhataja M.-A. Gaudissart,

arvestades kirjalikus menetluses ja 25. juuni 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke mérkusi, mille esitasid:

- Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam
BV, esindajad: advokaadid T. van Engelen ja V. Tsoutsanis,

— Diesel SpA, esindajad: advokaadid S. Klos, A. A. Quaedvlieg ja van Ramshorst,

- Itaalia valitsus, esindaja: I. Bruni, keda abistas avvocato dello Stato S. Fiorentino,
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— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindajad: H. Krdmer ja A. Nijenhuis,

arvestades kirjalikus menetluses ja 25. juuni 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Eelotsusetaotlus késitleb seda, kuidas tolgendada noéukogu 21. detsembri 1988. aasta
esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke Kkisitlevate liikmesriikide &igusaktide
{ihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 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”) artikli 7 16iget 1.

See taotlus esitati kohtuvaidluses tihelt poolt Makro Zelfbedieningsgroothandel CV
(edaspidi: ,Makro”), Metro Cash & Carry BV, ja Remo Zaandam BV ning teiselt poolt
Diesel SpA. (edaspidi: ,Diesel”) vahel seoses sellega, et Makro miiils ilma Dieseli
sonaselge nousolekuta jalatseid, mis kannavad viimasele kuuluvat kaubamaérki.
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Oiguslik raamistik

Uhenduse oigus

Direktiivi 89/104 artikli 5 16iked 1-3 satestasid:

»1. Registreeritud kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse.
Omanikul on digus takistada kdiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse
kéigus ilma tema loata

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

b) kaiki tahiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamérgiga ning identsuse voi
sarnasuse tottu kaubamaérgiga ja tdhisega kaitstud kaupade voi teenustega on
toenéoline, et iildsus voib need omavahel segi ajada vdi tekitada seoseid kaubamargi
ja tahise vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikmesriik sétestada, et omanikul on 6igus takistada koiki
kolmandaid isikuid tema néusolekuta kasutamast kaubandustegevuse kidigus mis tahes
tdhist, mis on identne vo6i sarnane kaubamairgiga, mis on vélja antud kaupade voi
teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade v6i teenustega, mille jaoks konealune
kaubamirk on registreeritud, ja juhul kui selle tihise pohjuseta kasutamine kasutaks
ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi eristatavust voi mainet.
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3. Loigete 1 ja 2 alusel voib muu hulgas keelata jargmised toimingud:

a) tdhise kandmine kaupadele voi nende pakendile;

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

c) kaupade importimine ja eksportimine konealuse téhise all;

d) tdhise kasutamine dridokumentidel voi reklaamides.”

Direktiivi 89/104 artikli 7 esialgne versioon oli sdnastatud jargmiselt:

»1. Kaubamirk ei anna selle omanikule digust keelata kaubamérgi kasutamine seoses
kaupadega, mille on konealuse kaubamairgi all ithenduse turule viinud kaubamirgi
omanik voi mis on seal turule viidud tema loaga.

2. Loiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on 6iguslik pohjendus olla vastu kaupade
tdiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pérast turuleviimist muutunud
voi kahjustada saanud.”
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Vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 loikele 2 koostoimes selle
lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi artikli 7 16iget 1 selle lepingu tarvis,
asendades sdna ,ithenduse” sonadega ,lepinguosalise territooriumil”.

Rahvusvaheline 6igus

Haagis 25. veebruaril 2005 allkirjastatud intellektuaalomandi (kaubamaérgid ja
toostusdisainilahendused) Beneluxi konventsiooni, artikli 2.23 16ige 3, mis asendas
Beneluxi ithtse kaubamairgiseaduse artikli 13 A osa loike 9, on sonastatud jargmiselt:

»~Ainuoigusest ei tulene 6igust keelata kaubamairgi kasutamine kaupade jaoks, mille on
selle kaubamirgi all Euroopa Majanduspiirkonnas [edaspidi ,EMP”] turule viinud
kaubamaérgi omanik voi mis on turule viidud tema néusolekul, vilja arvatud siis, kui
omanikul on seaduslik alus olla vastu kaupade hilisemale turustamisele, eriti kui
kaupade olukord on pérast turuleviimist muutunud vdi need on kahjustada saanud.”

Pohikohtuasi ja eelotsuse kiisimused

Dieselile kuulub Beneluxi riikides kehtiva registreeringu alusel sonaméark DIESEL.
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Distributions Italian Fashion SA, mille asukoht on Barcelona (Hispaania), (edaspidi
»Difsa”) turustas kaubamérki Diesel kandvaid kaupu Hispaanias, Portugalis ja
Andorras.

Difsa s6lmis 29. septembril 1994 ainudigusliku turustuslepingu Hispaania dritihinguga
Flexi Casual SA (edaspidi ,Flexi Casual”), millega anti Flexi Casualile ainudigus miitia
Hispaanias, Portugalis ja Andorras teatavaid sdnamérki Diesel kandvaid kaupu,
sealhulgas jalatseid. Selle lepingu artikli 1.4 kohaselt on Flexi Casualil lubatud lébi viia
kaubamirki Diesel kandvate jalatsite ,prooviturustamist”, pakkudes oma klientidele
neid jalatseid miitigiks asjaomastes geograafilistes piirkondades eesmirgiga ,médrata
usaldusvéarsel viisil kindlaks noudlus turul”.

Difsa andis 11. novembril 1994 Flexi Casualile loa endakavandatud jalatsite
valmistamiseks ja turustamiseks turu-uuringu eesmargil, et neid saaks pakkuda
Dieselile turustamiseks voi ,tootelitsentsi iilekandmiseks”.

Flexi Casuali juhtkonda kuuluv isik andis 21. oktoobril 1997 Cosmos World SL-ile
(edaspidi ,Cosmos”) kirjaliku loa valmistada ja miiiia kaubamargiga DIESEL tdhistatud
jalatseid, kotte ja voosid. Selle nousoleku alusel, kuid Difsa voi Dieseli otsesonalist
nousolekut omamata, valmistas ja turustas Cosmos seda kaubamérki kandvaid
jalatseid.

Makro pakkus 1999. aasta suvel miitigiks sona- ja kujutismérki Diesel kandvaid
jalatseid, mida hankisid kaks Hispaania &riithingut, kes ostsid need jalatsid Cosmoselt.
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Seega esitas Diesel, kes viitis, et ei ole Cosmosele kunagi andnud oma néusolekut
asjaomaste jalatsite turustamiseks, 26. oktoobril 1999 Rechtbank te Amsterdamile hagi
Makro ja selle usaldusiihingu Deelnemingmij Nedema BV vastu, noudes oma
autoridiguste ja talle kuuluvast kaubamaérgist tulenevate diguste rikkumise 1d6petamist
ning talle selle rikkumisega tekitatud kahju htivitamist.

Rechtbank te Amsterdam rahuldas oma 29. detsembri 2004. aasta otsusega selle ndude
pohiosas. Gerechtshof te Amsterdam, kellele esitati apellatsioonkaebus, jattis
17. augusti 2006. aasta otsusega selle kohtuotsuse muutmata.

Seepeale esitasid pohikohtuasja hagejad kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse Hoge
Raad der Nederlandenile ja vditsid eelkoige seda, et kaubamairgist Diesel tulenevad
digused on ammendunud, kuna Cosmos turustas konealuseid jalatseid Dieseli
nousolekul intellektuaalomandi Beneluxi konventsiooni artikli 2.23 loike 3 ja direktiivi
89/104 artikli 7 16ike 1 tdhenduses.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva vaidluse poolte argumendid kasitlevad
peamiselt kriteeriume, mida tuleb kohaldada selleks, et kindlaks teha, kas Diesel andis
konealuse direktiivi artikli 7 16ike 1 tdhenduses vaikiva ndusoleku asjaomaste Cosmose
valmistatud jalatsite turustamiseks EMP-s v6i mitte. Poolte seisukohad lahevad lahku
eriti seoses sellele sdttele 20. novembri 2001. aasta otsuses liidetud kohtuasjades
C-414/99-C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss (EKL 2001, lk I-8691) antud
tolgenduse asjakohasusega, kuna selle otsuse aluseks olnud kohtuasjas viidi asjaomast
kaubamérki kandvad kaubad esmakordselt turule viljaspool EMP-d ning mitte
vahetult EMP-s nagu pohikohtuasja puhul.
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Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden menetluse peatada ja esitada
Euroopa Kohtule jiargmised eelotsuse kiisimused:

»1. Kas juhul, kui kaubamairki kandva kauba viis esmakordselt EMP-s turule muu
[ettevotja] kui kaubamairgi omanik ilma viimase sonaselge noéusolekuta, tuleb
selleks, et hinnata, kas see turuleviimine toimus kaubamirgi omaniku (vaikival)
nousolekul néukogu [direktiivi 89/104] artikli 7 16ike 1 alusel, kohaldada samu
kriteeriume nagu juhul, kui see kaup viidi esmakordselt turule kaubamdérgi
omaniku poolt voi tema ndusolekul véljaspool EMP-d?

2. Kui vastus esimesele kiisimusele on eitav, siis milliseid kriteeriume — voib olla (ka)
22.juuni 1994. aasta otsusest kohtuasjas C-9/93: IHT Internationale Heiztechnik ja
[...] Danzinger (EKL 1994, lk 1-2789) tulenevaid — tuleb eelmises kiisimuses
esimesena nimetatud olukorras kohaldada, et teha kindlaks, kas kaubamairgi
omanik on andnud (vaikiva) ndusoleku esimese kaubamairgidirektiivi tithenduses?”

Eelotsuse kiisimused

Esimene kiisimus

Esimese kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada
seda, kas kaubamirgi omaniku ,vaikiva ndusoleku” moistet direktiivi 89/104 artikli 7
16ike 1 tahenduses saab tolgendada eespool viidatud kohtuotsuses Zino Davidoff ja Levi
Strauss vélja toodud kriteeriumide pohjal, juhul kui seda kaubamarki kandvad kaubad
viidi esmakordselt turule vahetult EMP-s ja mitte varem véljaspool seda piirkonda.
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Seoses sellega on kohane koigepealt meelde tuletada, et eespool viidatud kohtuotsuse
Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 tipsustas Euroopa Kohus, et ndusolek varem
viljaspool EMP-d turustatud kauba EMP-s turuleviimiseks ei pruugi ilmneda tiksnes
sellest, kui nousolekut véljendatakse sonaselgelt, vaid voib ka ,vaikimisi ilmneda
teguritest ja asjaoludest, mis eelnevad véljaspool EMP-d turuleviimisele, on sellega
samaaegsed voi jargnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul ndhtub
kindlalt omaniku loobumine oma 6igusest”. Sama kohtuotsuse punktides 53—58 lisas
Euroopa Kohus, et niisugune vaikiv ndusolek peab pohinema sellistel asjaoludel, millest
ndhtub kahtlusteta, et mainitud kaubamérgiomanik on loobunud véimalusest tugineda
oma ainudigusele, ja ennekdike ei saa ndusoleku andmist jareldada konealuse
kaubamaérgiomaniku vaikimisest.

Lisaks eeloeldule tuleb meelde tuletada, et vidljakujunenud kohtupraktika kohaselt
tihtlustatakse direktiivi 89/104 artiklitega 57 taielikult kaubamaérgist tulenevaid digusi
kasitlevad normid ning et need artiklid méaératlevad 6igused, mis kuuluvad ithenduses
kaubamérgi omanikele (16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-355/96: Silhouette
International Schmied, EKL 1998, 1k 1-4799, punktid 25 ja 29, ja eespool viidatud
kohtuotsus Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 39).

Eelkoige antakse selle direktiivi artikliga 5 kaubamairgi omanikule ainudigus, mille
alusel ta voib keelata koigil kolmandatel isikutel eelkoige kaubamairki kandvate kaupade
importimise, nende pakkumise, turuleviimise voi ladustamise nimetatud otstarbel.
Sama direktiivi artikli 7 ldikes 1 on ette néhtud erand sellest reeglist, séitestades et
kaubamairgi omaniku 6igus ammendub, kui kaubad on EMP-s turule viidud kauba-
mérgi omaniku poolt voi tema loal (vt eespool viidatud kohtuotsus Zino Davidoff ja Levi
Strauss, punkt 40; 8. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas C-244/00: Van Doren + Q,
EKL 2003, 1k I-3051, punkt 33, ja 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-16/03:
Peak Holding, EKL 2004, 1k I-11313, punkt 34).

Seega ndib, et nousolek, mis on vordsustatav omaniku loobumisega direktiivi artiklist 5
tulenevast ainudigusest, on selle diguse ammendumise seisukohast otsustav asjaolu
ning jérelikult peab ndusolek olema véljendatud viisil, millest ndhtub kindlalt omaniku
tahe sellest digusest loobuda (23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-59/08: Copad,
EKL 2009, lk 1-3421, punkt 42).
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Niisugune tahe ilmneb tavaliselt sellest, kui ndusolekut véljendatakse sonaselgelt
(eespool viidatud kohtuotsused Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 46, ja Copad,
punkt 42). Siiski on Euroopa Kohus nimelt EU artiklites 28 ja 30 sitestatud kaupade
vaba liikumise tagamise kaalutlustel leidnud, et seda reeglit voib tdpsustada.

Esiteks on Euroopa Kohus otsustanud, et teatavatel juhtudel ammendub direktiivi
89/104 artiklis 5 ette nahtud ainudigus siis, kui kaupu turustab kaubamérgi omanikuga
majanduslikult seotud isik, nagu niiteks litsentsiaat (vt selle kohta eespool viidatud
kohtuotsused IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, punkt 34, ning Copad,
punkt 43).

Nagu kéesoleva otsuse punktis 19 meenutatud, tuleneb Euroopa Kohtu praktikast
teiseks ka, et isegi eeldusel, et asjaomase kauba viis EMP-s esmakordselt turule isik,
kellel puudus igasugune majanduslik seos kaubamérgi omanikuga ning viimase
otsesdnaline nousolek, voib tahe loobuda direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nahtud
ainuoigusest tuleneda selle kaubamérgiomaniku vaikivast nousolekust ning selle
ndusoleku voib tuvastada eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss
punktis 46 esile toodud kriteeriumide alusel.

Tuleb rohutada, et kuigi mainitud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46
viitas Euroopa Kohus esmakordsele turuleviimisele viljaspool EMP-d, tuleb sellist
viidet tolgendada nii, et arvestatakse asjaolu, et selle kohtuotsuse aluseks olnud
kohtuasjas viidi asjaomased tooted koigepealt turule viljaspool EMP-d ja parast seda
imporditi ning viidi turule EMP-s.

Eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss sonastuses ei ole midagi,
mis voimaldaks jéreldada, et Euroopa Kohtu tdpsustusi mainitud kohtuotsuse
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punktis 46 nende faktide ja asjaolude kohta, mille pohjal voib tuvastada kaubamargi
omaniku vaikiva nousoleku, saab kohaldada ainult selles faktilises kontekstis, ja et need
tdpsustused ei saa olla iildkohaldatavad.

Ka on selle sama kohtuotsuse punktid 53—55, milles on tdpsustatud vaikiva nousoleku
toendamise nouded, sdnastatud iildistena ja neis ei tehta pohimattelist vahet sellel, kas
esmakordne turustamine toimus EMP-s voi véljaspool seda piirkonda.

Pealegi oleks selline vahetegemine vastuolus direktiiviga 89/104 kehtestatud siistee-
miga.

Nagu konealuse direktiivi artikli 7 16ike 1 enda sonastusest ndhtub, saab kiesolevas
kohtuasjas késitletavat ihenduse diguse ammendumise reeglit tegelikult kohaldada
ainult sellise kauba puhul, mis on EMP-s turule viidud asjaomase kaubamargi omaniku
ndusolekul. Teisisonu omab selle direktiivi artiklis 5 ette ndhtud kaubamérgiomaniku
ainudiguse ammendumise seisukohalt tihtsust ainult see tosiasi, et asjaomaseid tooteid
on turustatud selles piirkonnas.

Seevastu ei oma ammendumise seisukohalt mingit méju vdimalik turustamine
viljaspool seda piirkonda, nagu on tdpsustatud ka tihenduse kohtupraktikas (vt
1. juuli 1999. aasta kohtuotsus C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999,
1k I-4103, punkt 21; eespool viidatud kohtuotsused Van Doren + Q, punkt 26, ja Peak
Holding, punkt 36).

Selleks et oleks tagatud kaubamirgist tulenevate diguste kaitse ja et oleks voimalik
kaubamirgiga tdhistatud kaupu hiljem turustada, ilma et kaubamirgi omanik saaks
seda keelata, on seega viltimatu, et omanikul on véimalik kontrollida nende kaupade
esmakordset turuleviimist EMP-s, vaatamata sellele, et need kaubad on voib-olla juba
esmakordselt turule viidud véljaspool seda piirkonda (vt selle kohta eespool viidatud

1-10032



33

34

35

36

MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL JT

kohtuotsused Sebago ja Maison Dubois, punktid 20 ja 21; Zino Davidoff ja Levi Strauss,
punkt 33; Van Doren + Q, punkt 26, ning Peak Holding, punktid 36 ja 37).

Eeltoodud kaalutluste kohaselt ei oma direktiivi 89/104 artikli 7 1dikes 1 ette ndhtud
ammendumist késitleva reegli kohaldamisel mingit téhtsust puhtalt faktiline asjaolu kui
selline, et asjaomast kaubamairki kandvaid kaupu turustati esmakordselt EMP-s voi
véljaspool seda piirkonda.

Neil asjaoludel ei ole artikli 7 16ike 1 sisu ja eesmirgiga kooskolas see, et voimalus
jareldada teatavate asjaolude ja tdendite pdhjal kaubamirgi omaniku vaikivat
nousolekut eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss mottes
piirdub {iksnes juhtudega, kui asjaomaste kaupade esmakordne turustamine on
toimunud véljaspool EMP-d.

Eeltoodut arvestades tuleb esitatud kiisimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 7
1diget 1 tuleb tolgendada nii, et kaubamirgi omaniku noéusolek seda kaubamarki
kandvate kaupade turustamisele vahetult EMP-s kolmandate isikute poolt, kellel
puudub igasugune majanduslik seos kaubamérgi omanikuga, voib olla vaikiv, kui see
ndusolek ilmneb faktidest ja asjaoludest, mis eelnevad selles piirkonnas turuleviimisele,
on sellega samaaegsed voi jargnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul
nédhtub kindlalt kaubamérgi omaniku loobumine oma ainudigusest.

Teine kiisimus

Teise kiisimuse esitas eelotsusetaotluse esitanud kohus vaid juhuks, kui vastus
esimesele kiisimusele on eitav. Kuna vastus sellele kiisimusele oli jaatav, siis ei ole vaja
teist kiisimust késitleda.
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Kohtukulud

Kuna poéhikohtuasja poolte jaoks on kdesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.
Euroopa Kohtule mirkuste esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte
kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest ldhtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamiirke
kasitlevate liikmesriikide oigusaktide iithtlustamise kohta, muudetud Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga, artikli 7 16iget 1 tuleb télgendada nii, et kauba-
mirgi omaniku ndusolek seda kaubamirki kandvate kaupade turustamisele
vahetult EMP-s kolmandate isikute poolt, kellel puudub igasugune majanduslik
seos kaubamiirgi omanikuga, véib olla vaikiv, kui see néusolek ilmneb faktidest ja
asjaoludest, mis eelnevad selles piirkonnas turuleviimisele, on sellega samaaegsed
voi jargnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nihtub kindlalt
kaubamiirgi omaniku loobumine oma ainuéigusest.

Allkirjad
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