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Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [...], Neckarsulm,

kostja, vastuhagi esitaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses,

[..11k 2]

Bundesgerichtshofi I. tsiviilkolleegium tegi [...]
jargmise kohtumaaruse:
I.  Menetlus peatatakse.

II. Euroopa Liidu Kohtule esitatakse ndukogu 26. veebruari 2009. aasta
maaruse (EU) nr 207/2009 whenduse kaubamérgi kohta (EIST 2009,,L 78,
Ik 1) artikli 51 16ike 1 punktia ning Euroopa AParlamendi ja ndukegu
14. juuni 2017. aasta maaruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu“kaubamargi
kohta (ELT 2017, L 154, Ik 1) artikli 58 16ike,1 punkti astGlgendamise kohta
jargmised eelotsuse kisimused:

1. Kas juhul, kui vastuhagi ELI" kaubamargist tulenevate &iguste
tihistamiseks on esitatud enne, kaubamérge, viieaastase kasutamata
jatmise ajavahemiku I16ppu, tuleb selle“kuupéeva kindlaksmaaramisel,
millest lahtutakse méaarase 'k 207/2009 artikli 51 18ike 1 punkti a ja
maéruse 2017/1001gartikli 58%10ike 1 punkti a kohase kasutamata
jatmise ajavahemiku “arvutamisely,jargida maéruse nr207/2009 ja
maaruse 2017/1001 sétteid?

2.  Kui esimesele’, kiisimusele “wastatakse jaatavalt: kas maaruse
nr 207/2009 artikli'51 16ike 1 punkti a ja maaruse 2017/1001 artikli 58
I6ike 1 punkti a ‘kohasegVileaastase kasutamata jatmise ajavahemiku
arvutamiselytuleb juhul, kui vastuhagi ELi kaubamérgist tulenevate
diguste tdhistamiseks [lIk 3] on esitatud enne kaubamargi viieaastase
kasutamata ‘jatmise ajavahemiku I6ppu, l&dhtuda vastuhagi esitamise
Kuupéevast vOi asja apellatsiooniastmes menetleva kohtu viimase
istungi kuupaevast?

Pdhjendused

I. Hageja, toodab aia- ja maastikukujunduseks ette nahtud tooriistu. 2006. aastal
omandas ta aritihingu Gardena Deutschland GmbH. Viimati nimetatud ettevétja
turustab alates 1968. aastast aiavoolikuststeemi ,,Original Gardena System*®, mille
pistikihendusega  komplekti  kuuluvad  kastmispihusti  ning  kiirliitmik
kastmispihusti Uhendamiseks aiavoolikuga.

Hagejale kuulub oranzikaspunast-halli-helehalli varvi ruumiline ELi kaubamérk
nr 456244, mille registreerimise taotlus esitati toote ,,kastmispihusti jaoks
31. jaanuaril 1997 ning mis registreeriti 26. jaanuaril 2000 (edaspidi ,,vaidlusalune
kaubamérk®). Kdnealuse kaubamargi registrisse kantud graafiline kujutis kujutab
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kastmispihustit, mis koosneb kolmest osast, nimelt liitmikust, kdepidemest ja
otsikust. Kéepide on hall ja koonusekujuline ning selle pind on peenrihveldatud.
Otsik on kitsam ja pikem kui k&epide. See on samuti koonusekujuline ja ettepoole
ahenev, selles on madalad ellipsikujulised siivendid ja see on tumeoranzi vérvi.
[k 4]

Vaidlusaluse kaubamérgi graafiline kujutis registris on jargmine:

Kastmispihusti artiklinumbriga 941, mida hageja turustas vahemasti kuni
20124 aastaymaini, vastab vaidlusalusele kaubamargile.

Kostja, on Lidl-kontserni kuuluv &rithing, kes wvastutab selle sadstuketi
veebipOhise muugi ja veebipoe kditamise eest. Alates 2014. aasta juulist kuni
vahemasti “%2015. aasta  jaanuarini  pakkus  kostja oma  veebipoes
spiraalveolikukomplekti, mis koosnes spiraalvoolikust, kastmispihustist ja vooliku
Kiirliitmiku jaoks ette ndhtud thendusmuhvist.

Hageja leidis, et pakutava tootega rikutakse talle kuuluvast ELi kaubamaérgist
tulenevaid Gigusi ja esitas kostja vastu rikkumise l8petamise, kahju hivitamise
kohustuse tuvastamise ja hoiatuse esitamisega seotud kulude hlvitamise ndude.
Vastuhagis ndudis kostja kaubamaérgi tlhisusele tuginedes kaubamargi kohta
tehtud kande kustutamist registrist. Landgericht (esimese astme kohus) rahuldas
hagi ja jattis vastuhagi rahuldamata. Apellatsioonikohus otsustas kostja
apellatsioonkaebuse suhtes tehtud otsuses hagi rahuldamata jatta ning rahuldas
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vastuhagi, kuulutades ELi kaubamaérgist nr 456244 tulenevad 6Oigused alates
31. maist 2017 tuhistatuks. [Ik 5]

Eelotsusetaotluse esitanud kohus andis kassatsioonkaebusele menetlusloa osas,
milles vastuhagi asjas oli tehtud otsus hageja kahjuks. Hageja palub oma
kassatsioonkaebusega jatta esimese astme kohtu otsus muutmata osas, milles
sellega jéeti vastuhagi rahuldamata.

Il. Kéesoleva kohtuasja lahendamiseks on vaja valja selgitada méaaruse
nr 207/2009 ja madruse 2017/1001 [...] kohaldamisala ning tdlgendada maaruse
nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti a ja mé&&ruse 2017/1001 artikli 58 16ike 1
punkti a. Seeparast tuleb enne kassatsioonkaebuse asjas otsuse tegemistymenetlus
peatada ja esitada Euroopa Liidu Kohtule ELTL artikli 267 esimese,ldigu punkti b
ja kolmanda I6igu alusel eelotsusetaotlus.

1. Apellatsioonikohus hindas vastuhagi pdhjendatuks, ja markis selley kohta
jargmist:

Vaidlusalune kaubamérk tuleb kuulutada gtiihistatuks “alates, 31. maist 2017.
Kasutamata jatmise katkematu ajavahemiku“arvutamisel “ei ole mé&&arav mitte
vastuhagi esitamise aeg 2015. aasta septembris, vaid, viimase kohtuistungi
I6ppemise kuupdev 24. oktoober 2017, Kuni“selle“kuupaevani ei olnud hageja
kaubamaérki viie jarjestikuse aasta “jooksul“) tegelikult kasutanud, kuna
kastmispihustit artiklinumbriga 941 turustattainult kuni 2012. aasta maini.

2. Kohtuasjas tekib esmalt kusimus, ‘kas mééruse nr 207/2009 artikli 51 16ike 1
punkti a ja madruse 2017/1001 artikli'88 10ike 1 punkti a kohase viieaastase
ajavahemiku arvutamisel asjassepuutuva kuupdeva kindlaksméaéaramisel tuleb
jargida maarust nr207/2009, ja'maadrust 2017/1001 (esimene eelotsuse kiisimus).
Kui see @n niigsiis tekib kusimus millisest kuupdevast l&dhtuda (teine eelotsuse
kisimus). [Ik 6]

a) Koigepealt'on vaja valja selgitada, kas juhul, kui vastuhagi ELi kaubamargist
tulenevate Oiguste tuhistamiseks on esitatud enne kaubamadrgi viieaastase
Kasutamata jatmise ajavahemiku 18ppu, tuleb selle kuupdeva kindlaksmaaramisel,
mis voetakse kasutamata jatmise ajavahemiku arvutamisel aluseks madruse
nr 207/2009artikli 51 I16ike 1 punkti a ja mé&aruse 2017/1001 artikli 58 16ike 1
punktiia kohaselt, kohaldada méaruse nr 207/2009 ja ma&ruse 2017/1001 satteid.
Kisimusttuleb esitada m6lema maéruse kohta, kuna arvessevdetava ajahetkena
kdne alla tuleval vastuhagi esitamise ajal, nimelt 2015. aasta septembris oli
kohaldatav mé&érus nr 207/2009, mis oli apellatsioonikohtu istungi 18ppemise
kuupdevaks 24. oktoobriks 2017 aga asendatud madrusega 2017/1001.
Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul nimetatud ma&rused seda kuupéeva ei
reguleeri.

aa) Mééaruse nr 207/2009 artikli 14 18ike 1 esimese lause ja madruse 2017/1001
artikli 17 10ike 1 esimese lause kohaselt reguleerivad ELiI kaubamargi moju
Uksnes nimetatud méaruste satted. Vastavalt méaruse nr 207/2009 artikli 14
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I6ike 1 teisele lausele ja mé&&ruse 2017/1001 artikli 17 Idike 1 teisele lausele
reguleerivad ELi kaubamérgist tulenevate diguste rikkumist muudel juhtudel
X peatiiki satted. Nende sétete kohaselt kohaldavad Euroopa Liidu kaubamargi
kohtud konealuste mé&&ruse satteid (mdaaruse nr 207/2009 artikli 101 1Gige 1,
méaruse 2017/1001 artikli 129 I16ige 1). Vastavalt maaruse nr 207/2009 artikli 101
IGikele 2 redaktsioonis, mis oli kohaldatav vastuhagi esitamise ajal 2015. aasta
septembris, kohaldavad (henduse kaubamérgi kohtud kdnealuse maadrusega
reguleerimata kisimustes riigisiseseid, sealhulgas rahvusvahelise eradiguse
satteid. Mé&aruse 2017/1001 artikli 129 10ike 2 kohaselt kohaldab asjaomane
Euroopa Liidu kaubamargi kohus koénealuse maérusega Jteguleerimata
kaubamérgikusimustes kohaldatava riigisisese diguse satteid. Viimati, nimetatud
sétete ese on kaubamarke reguleeriv materiaal6igus, mida kdénealused maérused ei
hélma[...]. [Ik 7]

Menetlusbiguse kohta ndevad artikli 14 16ige 3 koosm@jus maarusesnr 207/2009
artikli 101 I6ikega 3 ja artikli 17 16ige 3 koosmdjus madruse 2017/2001 artikli 129
I6ikega 3 ette, et kui maaruses ei ole sétestatud teisiti, kohaldab Euroopa Liidu
kaubamérkide kohus samu menetlusnorme, “mida “kohaldataks kohtu
asukohaliikmesriigi riigisisese kaubamérgiga seéenduva,sama I1iki hagi puhul (vt
Euroopa Kohtu 22. juuni 2016. aasta otsus Nikolajevays.\Multi Protect, C-280/15,
[...] punkt 28 jj).

bb) Kdnealused méaarused ei sisalda'sdnaselget satet kuupédeva kohta, millest tuleb
ldhtuda ELi kaubamargist tulenevate Oiguste tihistamist kasitleva vastuhagi
esitamise korral maarusednr207/2009artikli 51 16ike 1 punktia ja méaaruse
2017/1001 artikli 58 16ike 1 punkti askohase kaubamérgi kasutamata jatmise
ajavahemiku arvutamisel. Nimetatud'sateteskohaselt kuulutatakse ELi kaubamérgi
omaniku Oigused tuhistatuksyrikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud
vastuhagi, p6hjal, kui kaubamarkigel ole liidus viie jarjestikuse aasta jooksul
tegelikult 'kasutatud kaupade V@i teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud,
ja kasutamata jatmisel.ei ale moistlikke pdhjendusi.

(1) N madrusennr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti a esimese lause esimeses
peoles kui ka, maaruse 2017/1001 artikli 58 I6ike 1 punkti a esimese lause
esimeses pooles ei ole kaubamargist tulenevate diguste tihistamise seisukohast
asjakohase, ,,viie jarjestikuse aasta® arvutamist reguleeritud. Viidatud sétete
esimese lause“teise poole kohaselt ei tihistata siiski ELi kaubamé&rgi omaniku
Oigusi, kui kaubamargi tegelik kasutamine algas voi jatkus lause esimeses pooles
nimetatud™ viieaastase ajavahemiku I6pu ja taotluse vOi vastuhagi esitamise
vahelisel ajal. Seega tehakse mdlemas lausepooles vahet tihistamise seisukohast
méaérava viieaastase ajavahemiku ja sellele jargneva vastuhagi esitamise vahel,
millest tulenevalt vOib viieaastase ajavahemiku ja vastuhagi esitamise vahele
jaada teatav aeg, mil kaubamaérki kasutatakse. Selle pohjal ei saa teha jareldust, et
viidatud sétete esimese lause esimese poole kohaselt asjakohase viieaastase
ajavahemiku arvutamisel vdetakse arvesse (ka) vastuhagi esitamist. [Ik 8]
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(2) Kui mééruse nr 207/2009 artikli 99 I16ige 3 ja maaruse 2017/1001 artikli 127
I6ige 3 tunnistavad maaravaks rikkumismenetluses hagi esitamise aja, puudutab
see sdnaselgelt vaid méaruse nr 207/2009 artikli 96 punktides a ja ¢ ning méaruse
2017/1001 artikli 124 punktides a jac osutatud hagide vastu muul viisil kui
vastuhagina esitatud ELi kaubamargi tihistamise taotlust. Maaruse nr 207/2009
artikkel 100 ja maaruse 2017/1001 artikkel 128, mis reguleerivad vastuhagi, sellist
korda ette ei nde. Analoogiliselt tuleb Euroopa Parlamendi ja ndukogu
16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamérke kasitlevate
liitkmesriikide Oigusaktide Uhtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, Ik 1; edaspidi
ndirektiiv 2015/2436%) artikli 17 16ike 2 kohaselt juhul, kui rikkumismenetluses
esitatakse kasutamata jatmise vastuargument, ldhtuda viieaastase ajavahemiku
arvutamisel hagi esitamise kuupéevast. Seda, millist kuupéeva tuleb votta arvesse
registrist kustutamist kasitleva vastuhagi esitamise korralgviidatud direktiiv ei
reguleeri.

(3) Viieaastase ajavahemikku 18ppemist reguleerivad s6naselgelt “madruse
nr 207/2009 artikli 47 16ige 2 ning madruse 2017/2001%artikli 47°10ige 2 ELi
kaubamérgi registreerimise taotluse vastu varasemaleykaubamérgile tuginedes
esitatava vastulause menetluses ning maaruse wnr 207/2009 artikli 57 16ige 2 ja
maaruse 2017/1001 artikli 64 16ige 2 Euroepa Liiduylntellektuaalomandi Ametis
(EUIPO) toimuvas tuhistamise ja kehtetuksitunnistamisega seotud menetluses.
Kdnealused Euroopa Liidu Intellektuaalomandiy Ameti haldusmenetluse suhtes
kohaldatavad satted ei anna samuti teawet selle kohta, milline on viidatud
ajavahemiku arvutamisel madravikuupédev juhul; kui kaubamargist tulenevate
Oiguste tuhistamiseks on vastuhagi esitatud,kohtule.

cc) Eelotsusetaotluse_esitanud kohtuy, hinhangul ei kuulu tuhistamist kasitleva
vastuhagi esitamise Korralyselle kuupaeva kindlakstegemine, mida tuleb maaruse
nr 207/2009” artikli'51 16ike'd punktia ja madruse 2017/1001 artikli 58 10ike 1
punkti a kohase“kasutamata ‘jatmise ajavahemiku arvutamisel arvesse votta,
viidatud maaruste kehaldamisalasse, kuna tegemist on nendes reguleerimata
menetlusdigusliku kiisimusega. [1k 9]

(2) Jareldust, et litduytasandil Ghtlustatud kaubamargidiguse kohaselt on tegemist
haldus@iguse kisimusega, kinnitab Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri
2008. aasta,  direktiivi 2008/95/EU  kaubamarke kasitlevate  liikmesriikide
Oigusaktide Uhtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, Ik 25) pdhjendus 9. Selles on
margitud,, et liikmesriigid peavad kehtestama digus- ja haldusnormid, mis
reguleerivad kaubamargi tihistamist vOi kehtetuks tunnistamist varasema
kaubamérgi tottu. Tdsiasi, et direktiivis 2015/2436 seda enam sOnaselgelt ette ei
néhta, tuleneb ilmselt sellest, et selle direktiivi artikli 45 kohaselt peavad
liitkmesriigid kehtestama oma kaubamargiametites haldusmenetluse kaubamargi
tuhistamise jaoks, kuid kohtulikku ttihistamismenetlust silmas pidades ei takista
see siiski liigitamast tahtaja kindlakstegemist menetlusdiguse alla [...].

(2) Saksa tsiviilkohtumenetlust reguleerivate digusnormide kohaselt peab kohus
oma otsuse tegemisel aluseks votma kuni viimase kohtuistungi I6ppemiseni
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esitatud véited ja argumendid [...]. Kaebemenetluses esitatud tlihistamist kasitleva
vastuhagi  kohta satestab Saksa kaubamargibigus kaubamérgiseaduse
(Markengesetz) 8§25 I0ike 2 esimeses lauses, et viieaastase kasutustdhtaja
arvutamisel tuleb ladhtuda hagi esitamise kuupdevast. Kui aga viieaastane
kasutamata jatmise ajavahemik [0peb alles pdrast hagi esitamist, tuleb
kaubamargiseaduse (Markengesetz) 8 25 IGike 2 teise lause kohaselt lahtuda
kohtuistungi 18ppemise kuupéevast. [...]. Kaubamérgiseaduse (Markengesetz)
8 55 lbike 3 teine lause ndeb ette, et kui varasemaregistreeritud kaubamargi
omanik esitab hagi, siis tuleb kostja vastuhagi korral votta kasutamata jatmise
klsimuses arvesse viieaastast ajavahemikku alates kohtuistungi 16ppemisest.

Kuna kassatsioonikohus ei saa koguda téendeid digust séilitavadkasutamise kohta,
on kaubamérgi tihisuse dle otsustamisel eelotsusetaotluse ‘esitanud-ykohtu
véljakujunenud praktika kohaselt mé&&drav viimane “kohtuistung [Iky10]
apellatsioonikohtus [...].

Konealuse ,liikuva kasutustihtaja“ pOhimotte kohaselt vdib — nagu, kdesoleval
juhul — osutuda tiihiseks kaubamark, mida kull kasutativiimase viie, aasta jooksul
enne hagi esitamist, kuid mida apellatsioonikohtu) viimasele kohtuistungile
eelnenud viie aasta jooksul enam Gigust sdilitavalviisil ei\kasutatud.

b) Kui esimesele eelotsuse kisimusele vastataksey jaatavalt, vajab madruse
nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti a jayméaruse 2017/1001 artikli 58 16ike 1
punkti a télgendamisel selgitamist, Klisimus,ykas méaaruse nr 207/2009 artikli 51
I6ike 1 punktia ja madrusen,2017/2001 arttkli 58 I10ike 1 punkti a kohase
viieaastase kasutamata jatmise ajavahemikumarvutamisel tuleb juhul, kui ELi
kaubamargi tihistamist ké&sitlev vastuhagiien esitatud enne viieaastase kasutamata
jatmise ajavahemiku 18ppuy, lahtuda vastuhagi esitamise kuupdevast voOi
apellatsioonikohtu “wiimase “kohtuistungi kuupéevast. Eelotsusetaotluse esitanud
kohtu hinnangulypeaks, méarav olema apellatsioonikohtu viimase kohtuistungi
kuupéev.

aa) Eelotsuse kiisimus 'on asjas otsuse tegemiseks oluline. Kassatsioonkaebus
tuleb rahuldada juhuly kui kasutamata jatmise ajavahemiku arvutamisel tuleb
lahtuda,2015. aasta septembris toimunud vastuhagi esitamisest. Sellisel juhul saab
teha jarelduse, ‘et kuna kastmispihustit artiklinumbriga 941 turustati kuni
2012yaasta “maini, siis ei ole tegemist sellega, et kaubamérki ei ole viie
jarjestikuse aasta jooksul kasutatud, mistdttu oleks vastuhagi pdhjendamatu.
Kassatsioonkaebus tuleks [lk 11] seevastu rahuldada, kui kasutamata jatmise
katkematu viieaastase ajavahemiku arvutamisel tuleb lahtuda madalama astme
kohtu viimase kohtuistungi kuup&evast. Apellatsioonikohtu eeldus, et kaubamargi
kasutamine Oigust sdilitaval viisil on tdendatud ainult kuni 2012. aasta maini, on
kassatsioonikohtu  hinnangul  pdhjendatud.  Apellatsioonikohus  kuulutas
vaidlusaluse kaubamargi, arvestades selle viimast tegelikku kasutamist 2012. aasta
mais, alates 31. maist 2017 pdhjendatult tihistatuks, kuna viimane kohtuistung
toimus 24. oktoobril 2017.
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bb) Kisimus, millisest kuupéevast tuleb lahtuda kaubamargi tihistamisel maaruse
2017/1001 artikli 58 10ike 1 punkti a ja mé&aruse nr 207/2009 artikli 51 1dike 1
punkti a kohase viie jdrjestikuse aasta jooksul kasutamata jatmise tottu, ei ole
selge ning seda ei ole selgitatud ka Euroopa Liidu Kohtu praktikas. Sealhulgas ei
anna eelotsuse kisimusele vastust Euroopa Liidu Kohtu 19. aprilli 2018. aasta
otsus P&C Hamburg vs. P&C Disseldorf (C-148/17, [...]). Viidatud kohtuotsuse
kohaselt tuleb direktiivi 2008/95 artiklit 14 koostoimes maéaruse nr 207/2009
artikli 34 l6ikega 2 tdlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisiseste
oigusnormide tdlgendus, mille kohaselt saab ELi kaubamé&rgi vanemuse ndude
aluseks oleva varasema riigisisese kaubamargi kehtetuks tunnistamist voi sellise
kaubamérgi omaniku diguste tihisuse tuvastamist tagantjarele néddasiiksnes siis,
kui nimetatud kehtetuse voi tuhisuse tingimused olid téidetuth,mitte “ainult sel
kuupéeval, mil asjaomasest varasemast riigisisesest kaubamérgist feobuti véi mil
see aegus, vaid ka kuup&eval, mil sellekohase jareldusega“kohtuotsus tehti
(kohtuotsus P&C Hamburg vs. P&C Disseldorf, punkt 32). See ei“anna teavet
kaesolevas asjas esitatud eelotsuse kisimusele vastamiseks.aK&esolevas asjas ei
ole tegemist hindamisega, kas kehtetuse vdi tuhisuse tingimused olid taidetud ajal,
mil varasemast riigisisesest kaubamargist on. loobutud wdi mil sélel on lastud
aeguda (vt kohtuotsus P&C Hamburg vs. P&CyDusseldorf, punkt 26). Hinnata
tuleb hoopis seda, kas jatkuvalt registris olewkaubamark ‘on tuhine. [Ik 12]

cc) Lahtumine apellatsioonikohtu @istungi 16ppemisey kuupéevast on maaruse
2017/1001 p6hjenduses 24 margitud eesmargiga tagada kaubamargist tulenevate
Oiguste kaitse ainult kaubamargi tegeliku kasutamise korral rohkem kooskdlas kui
ldhtumine vastuhagi esitamisey kuupdevast. Viimane voib viia selleni, et
rikkumismenetluses esitatud hagi, rahuldatakse ja vastuhagi kaubamargi
tihistamiseks jéetakse rahuldamata, ‘kuigi-vaidlusaluse kaubamargi kohta tehtud
kande kustutamine ol otsuse tegemise ajaks pohjendatud. Lahtumine
apellatsioontkohtu viimase istungimkuupéevast vastab ka menetlusékonoomiale,
kuna vastuhagi “esitajal ei|\pea esitama uut vastuhagi vo6i kaubamargi
registreerimiskande “kustutamise taotlust, kui kohtuasja menetlemise ajal on
vileaastane kasutamata) jatmise ajavahemik téitunud. ELi kaubamérgi kaitse
uhetaolisustwiimase kohtuistungi kuupéevast lahtumine olulisel mééral ei mojuta.

[..]



